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Introducdo a Primeira Edicdo

Objetivando dar transparéncia as suas decisées de 22 Instdncia, esta Coordenagdo Técnica de
Recursos e Processos Administrativos de Nulidades de Patentes (COREP), unidade da
Coordenacgdo-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC) lanca agora
uma compilagdo de suas decisées efetuadas durante o transcorrer do ano de 2017.

A organizagdo, selecdo e adaptagdo dos respectivos casos foram efetuadas pelo pesquisador
Antonio Carlos Souza de Abrantes, integrante de nossa equipe. Agradeco sua dedicagcdo nessa
dificil tarefa assim como a colabora¢éo dos demais pesquisadores que integram o “time” de
nossa Coordenacgdo na revisdo dos casos selecionados para ilustrar o presente texto.

Espero que este trabalho auxilie os examinadores de patentes e aos demais usudrios da drea
através da utilizagdo dos exemplos aqui destacados na fundamentacdo de suas
argumentagoes.

Sendo este nosso primeiro volume publicado, esta COREP, gostaria de contar com as criticas e
opinibes de nossos usudrios visando o aprimoramento das proximas edi¢oes.

Meus sinceros agradecimentos a todos!

Leila Freire Falcone
Coordenadora Técnica de Recursos e Processos
Administrativos de Nulidade de Patentes (COREP)



Apresentacao

Entre 2013 e 2016 o INPI divulgou diversas diretrizes que formalizaram uma prdtica de exame.
Esta formalizagdo permitiu que a segunda instdncia pudesse consolidar posicoes
jurisprudenciais sobre diversos temas do exame. O trabalho aqui apresentado busca compilar
diversas decisbes em segunda instdncia da Coordenacdo-Geral de Recursos e Processos
Administrativos de Nulidade (CGREC) do INPI na drea de patentes, publicadas em 2017,
oferecendo uma visGo abrangente de como as Diretrizes de Exame tem sido aplicadas na
prdtica.

Um total de 480 decisées publicadas na RPI em 2017 foram selecionadas, resumidas e
organizadas por topicos para permitir uma localizacGo mais rdpida. Este livro ajudard qualquer
pessoa preocupada com o exame de patentes no INPI na identificagcdo das decisées que eles
precisam e que possam balizar suas manifestacdes de modo a compreender como as diretrizes
tém sido aplicadas em casos prdticos. O objetivo é consolidar o entendimento expresso nas
diretrizes e ao mesmo tempo aprofundar os temas ali levantados tendo em vista futuras
revisbes, fornecendo exemplos que possam ser usados em cursos de treinamento e
estimulando os depositantes a usarem os exemplos como parte de sua argumentacdo nas
manifestagdes aos pareceres do INPI similares ao objeto de exame. Este cruzamento de
decisées ird contribuir para uma harmonizagdo entre as decisées e identifica¢do de pontos de
divergéncia que possam ser corrigidas em versées futuras das diretrizes, em um processo
continuo. Para tanto, foram selecionados alguns casos considerados diddticos e, desta forma,
relevantes para o esclarecimento de alguns pontos das diretrizes. No intuito de garantir a
integridade de tais informagdes optou-se tanto quanto possivel em preservar o texto literal da
decisGo de modo a resumir o ponto a ser destacado. No entanto, nenhum resumo, por mais
cuidadoso que seja, pode substituir o estudo da real decisdo. Todas as decisGes proferidas
podem ser consultadas na integra e gratuitamente no site do INPI.

Gostaria de agradecer aos examinadores pelo convivio proficuo e pelo esforco e dedicagdo no
exame e que me estimulou a organizar este texto bem como aos Coordenadores Leila Falcone e
Gerson Correa por terem prontamente apoiado a ideia. Meus agradecimentos também ao
Setor de Comunicag@o pela preparagdo grdfica do texto. Por ultimo, gostaria de agradecer a
todos os outros servidores e funciondrios do INPI que, de algum modo, ajudaram a produzir a
presente publicagdo.

Antonio Carlos Souza de Abrantes
Examinador de patentes
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Guia do Leitor

Abreviacdes

LPI — Lei da Propriedade Industrial Lei n® 9279/96

Res. 85/13 - Diretriz de Modelo de Utilidade. Resolugdo n° 85/2013 publicada na RPI n° 2207
24/04/2013.

Res. 93/13 — Diretriz sobre artigo 32 da LPI. Resolucdo n° 93/2013 publicada na RPI n° 2215 de
18/06/2013.

Res. 124/13 — Diretriz Geral — Mddulo 1. Resolug¢do n°® 124/2013 publicada na RPI n° 2241 de
17/12/2013.

Res. 144/15 — Diretriz de Biotecnologia. Resolugdo n° 144/2015 publicada na RPI n° 2306 de
17/03/2015.

Res. 169/16 — Diretriz Geral — Mddulo 2. Resolug¢do n°® 169/2016 publicada na RPI n° 2377 de
26/07/2016.

Res. 158/16 — Diretriz de exame de pedidos de patente envolvendo inveng¢des implementadas
por programa de computador. Resolugdo n° 158/2016 publicada na RPI n° 2396 de
06/12/2016.

Citacoes

Numeragao dos casos

Esta publicacdo apresenta uma selecdo de algumas das decisGes de recursos e nulidades em
patentes publicadas na RPI em 2017. Todas as decisdes foram numeradas em ordem da data
de publicacdo na RPI. A nomenclatura usada segue o formato TBR1234/17, indica tratar-se de
uma decisao Técnica de recurso ou nulidade. Os trechos destacados em italico referem-se ao
texto da lei n° 9279/96 (LPI) ou Resoluc¢des de diretrizes de exame. O texto das decisdes foi
obtido diretamente do parecer de decisdo, tendo por algumas vezes adotadas pequenas
adaptagbes como supressdo de referéncias as paginas do processo e trechos que fogem a
discussdo em caso, porém, sem se alterar o conteddo do argumento. Ao final do texto sdo
listadas todas as decisGes mencionadas no texto, a respectiva RPlI e o numero do pedido
patente. Com estas informagdes o leitor pode recuperar o contetdo completo da decisdo no
site do INPI www.inpi.gov.br
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Excecdes a patenteabilidade

Ndo se considera invengdo nem modelo de utilidade: | - descobertas, teorias cientificas e métodos
matemadticos; Il - concepgbes puramente abstratas; Ill - esquemas, planos, principios ou métodos
comerciais, contdbeis, financeiros, educativos, publicitdrios, de sorteio e de fiscalizagdo,; IV - as obras
literarias, arquiteténicas, artisticas e cientificas ou qualquer criagdo estética; V - programas de
computador em si; VI - apresentagdo de informagdes; VIl - regras de jogo; VIl - técnicas e métodos
operatdrios ou cirdrgicos, bem como métodos terapéuticos ou de diagndstico, para aplicagéo no corpo
humano ou animal; e IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biolégicos encontrados na
natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e
os processos bioldgicos naturais. (LPI artigo 10)

Ndo sdo patentedveis: | - o que for contrdrio G moral, aos bons costumes e G seguranga, a ordem e a saude
publicas; Il - as substdncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a
modificagdo de suas propriedades fisico-quimicas e os respectivos processos de obtengdo ou modificagdo,
quando resultantes de transformagdo do ntcleo atémico; e Il - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os
microorganismos transgénicos que atendam aos trés requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade
inventiva e aplicagdo industrial - previstos no art. 82 e que ndo sejam mera descoberta. Pardgrafo unico.
Para os fins desta Lei, microorganismos transgénicos sGo organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou
de animais, que expressem, mediante intervengdo humana direta em sua composi¢éo genética, uma
caracteristica normalmente ndo alcangdvel pela espécie em condi¢des naturais (LPI artigo 18).

Método matematico

Para que um método implementado por programa de computador envolvendo conceitos matemadticos seja
considerado invengdo, é necessdrio que tal método seja intrinsecamente ligado a uma aplicagdo que
possua cardter técnico prdtico. Assim, um processo que envolva um conceito matemdtico ndo é de
imediato uma matéria excluida pelo inciso | do Art. 10 da LPI. No exame do objeto reivindicado, se este
processo aplica o conceito matemdtico para obter uma solugdo técnica para um problema técnico, tal
processo poderd ser considerado invengdo desde que os efeitos resultantes sejam técnicos e ndo
puramente matemadticos. (Res.158/16 § 2.2)

TBR3375/17 Um método de predicdo de radiofrequéncia estima o nivel de poténcia de um
sinal de RF em uma determinada regido, usando légica fuzzy. O método proposto na medida
em que informagdes de medi¢des geocodificadas como entrada para a ldgica fuzzy e realizagao
a integracdo com um mapeamento continuo sdo aspectos técnicos, resolvem um problema
técnico, e ndo dizem respeito a um método matematico ou matéria estética, ndo incide no
artigo 10 da LPI.

Meétodo comercial, financeiro

Exemplos de criagées que incidem no inciso Ill do Art. 10 da LPI incluem: andlise de viabilidade de negdcios,
andlise de mercado, leilbes, consdrcios, programas de incentivo, métodos de pontos de venda POS (Point
of Sale), transferéncia de fundos, métodos bancdrios, processamento de impostos, seguros, andlise de
patriménio, 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. (Res.158/16 § 2.3)

TBR623/17 A reivindicagdo pleiteia um método de comunicagdo que envolve etapas como
aceitacdo de um pedido, verificagdo da autorizacdo de usudrio, prestacdo de servigos,
cobranca de valores, processamento do servico, o que essencialmente se enquadra como
método comercial.

TBR3382/17 Pedido pleiteia um método de exibir, em uma tela on-line, informac&es
pertinentes a cota¢des de produtos em comercializacdo em mercados e/ou bolsas eletronicas.
Em especial, o pedido informa que a disposicdo proposta para as informacgGes facilita o
acompanhamento da movimenta¢do do mercado ao longo do pregdo eletronico e agiliza a
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colocagao das ordens de compra e venda dos produtos pelos negociadores, aprimorando o
ambiente de comercializacgdo. O método comercial/financeiro ¢é indissocidvel das
peculiaridades descritas e pleiteadas. Etapas de carater comercial/financeiro (isto ¢,
peculiaridades ndo técnicas) determinam as ag¢des precipuas a serem executadas, no caso,
emissdes de ordens de compra ou venda de produtos/servicos; adicionalmente e de maneira a
corroborar esse cenario, as variaveis que estabelecem as exibicdes dos dados nas telas dos
negociadores sdo os precos de compra e venda dos produtos comercializados no mercado
eletrénico que, obviamente, estabelecem um método comercial/financeiro. Fossem outras as
varidveis, as condicOes de contorno que definem as apresentacdes dos dados estariam sujeitas
a outras regras que ndo retratam os atuais pleitos. Ndo ha como dissociar supostas
peculiaridades técnicas existentes dos métodos comerciais/financeiros descritos. E
emblematico, também, o fato das reivindicagbes sempre pleitearem protecdo a etapas
indissocidveis dos aspectos comerciais/financeiros existentes. Fica evidente que a protecdo
almejada abarca as etapas dos métodos comerciais/financeiros ja que todos os parametros de
exibicdo das informagbes sdo determinados Unica e exclusivamente por quesitos
comerciais/financeiros. Como conclus3o, as etapas constantes da reivindicacdo independente
de método 1 do Quadro Reivindicatério valido estabelecem um método comercial/financeiro
cuja protecdo por meio de Cartas Patente é vedada pelo inciso Ill do Artigo 10 da LPI.

TBR3613/17 A reivindicacdo referente a um sistema aplicado a uma rede de telefonia fixa
constitui uma ferramenta para que a industria das telecomunica¢des preste um servico de
utilidade publica, qual seja, oferecer de forma gratuita ou altamente subsidiada ao usuario um
servico de qualidade sem que tenha que pagar por isto, ou seja, corresponde a um beneficio
para os usudrios. Apesar de o recorrente citar que existe inovacdo no novo sistema de
computo de tempo de chamadas telefénicas, ndo existe qualquer mencdo a caracteristicas
técnicas capazes de justificar um aperfeicoamento tecnoldgico e sim apenas o método
comercial de como serd operacionalizado o sistema em questdo, o que incide no inciso Il do
artigo 10 da LPI. A reivindicacdo ndo estd baseada em aspectos técnicos e sim em aspectos
comerciais: o sistema de telefonia comportar um subsidio tarifario para cada chamada
telefonica promovido por um ou mais patrocinadores; o sistema pode divulgar o nome do
patrocinador; sendo que este subsidio pode abranger de forma completa ou parcial o tempo
ou o valor da chamada telefonica, tornando-a gratuita ou parcialmente gratuita.

TBR3420/17 A reivindicacdo independente de produto 1 pleiteia dispositivo de cliente para
recebimento de comandos relativo a uma mercadoria sendo negociada em uma bolsa
eletronica caracterizado por um meio de exibicdo de um primeiro e um segundo indicador de
preco, uma regido de entrada de pedido configurada de modo que cada area seja selecionavel
por meio de uma entrada de usudrio. A reivindicagdo esta redigida na forma meios mais
funcdes de forma que suas caracteristicas estdo descritas de forma indissocidvel das
respectivas agdes que reportam-se as etapas do processo executadas. Em seu preambulo
constam como peculiaridades uma dita interface contendo “... pelo menos um prego de oferta
para compra mais alto atual e um preco de oferta para venda mais baixo atual...” e um meio
para regulagem de um parametro de pedido de negdcio. J& sua parte caracterizante é
constituida por ditos meios de exibicdo e regido de entrada, nos quais todos eles apresentam
como peculiaridades essenciais distintivas precos de oferta de compra ou pregos de oferta de
venda, além de outras peculiaridades a eles associados, por ex.: nivel de preco, prego estatico,
mercadoria, etc. Portanto as peculiaridades essenciais distintivas cuja protecdo é almejada
tratam de matéria que tipifica a exclusdo determinada no inciso Ill do Artigo 10 da LPI. E
fundamental destacar que essa conclusdo foi determinada a priori do estabelecimento do
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estado da técnica, ou seja, é inteiramente independente da comparacdo com documentos de
anterioridade.

indicador indicador
de oferta de venda
Fig. 4

SYCOM FORL DECER (@ - i

Ew | 108H | o | a0 || LTO|
M 3 —— —_

i mercado

TBR623/17 A reivindicagdo pleiteia: “Método de comunicacdo que usa uma plataforma de
servigos incrementados para prestar servi¢os pré-pagos e transagbes comerciais através de
uma pluralidade de redes, caracterizado pelo fato de compreender: a aceitagdo. através da
plataforma de servicos incrementados, de um pedido de um usudrio autenticado para prestar
pelo menos um dentre um servigo de comunica¢Go, uma transagdo comercial e informagdes
sobre a conta do usudrio, sendo que o pedido origina de qualquer rede de uma pluralidade de
tipos de redes externas diferentes; a verificacGo, através da plataforma de servigos
incrementados, se o usudrio autenticado estd autorizado a receber pelo menos um dentre o
servigo de comunicagdo, a transac¢do comercial, e as informages sobre a conta do usudrio, e se
uma conta associada com o usudrio autenticada tem uma quantia suficiente disponivel para o
pagamento de pelo menos um dentre o servico de comunicagdo e a transag¢éo comercial; a
prestacdo, através da plataforma de servigcos incrementados e de ao menos uma rede externa,
de pelo menos um dentre o servigo de comunicagdo, a transa¢éo comercial e as informagdes
sobre a conta do usudrio com baseada nas ditas aceitagdo e verificagdo,; a cobranga, através
da plataforma de servicos incrementados, de uma conta autorizada associada com o usudrio
autenticado para prestar pelo menos um dentre o servico de comunicagdo e a transag¢do
comercial, sendo que a dita cobranga inclui o uso de engenhos de avaliagdo para calcular
dinamicamente as taxas de uso associadas com pelo menos o servigo de comunica¢do; e o
processamento, através da plataforma de servigos incrementados, dos dados de liquida¢éo em
tempo real para pelo menos um dentre o servico de comunica¢do e a transacdo comercial”. A
reivindicacdo de fato é uma reivindicacdao de produto que pleiteia uma plataforma de servigos,
porém na forma de “meios mais fungées”, por exemplo, “dispositivo para receber”’, “dispositivo
para armazenar”, etc.. devendo ser examinado da mesma forma que uma reivindica¢do de
método que define estas mesmas etapas. Todas estas etapas, ainda que descritas na forma de
um sistema configuram, ao se considerar a reivindicacgdo como um todo, em um método
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comercial, pois essencialmente definem as etapas de uma transacdao comercial. Os meios
usados para implementacdo de cada uma destas etapas sdo conhecidos do estado da técnica
pois de qualquer forma nao sdao detalhados no presente pedido e ndo poderiam ser objeto de
protecdo. Desta forma, a matéria reivindicada incide no artigo 10 inciso Ill da LPI como método
comercial.

Obras Literarias, Arquitetonicas, Artisticas e Cientificas
Uma criagdo estética por defini¢do se relaciona a um artigo que apresenta outros aspectos ndo técnicos,
cuja apreciagdo é essencialmente subjetiva, e desta forma ndo é considerada invengdo. Exemplo: Uma
pintura ou escultura. (Res. 169/16 § 1.12)

TBR3466/17 Pedido reivindica edificio com varios andares, varias unidades de exploracdo
acessiveis apenas com direito a acesso e um transportador vertical com os quais veiculos sdo
transportados a vagas. As unidades de exploracao e o espaco de vagas associado com isso sdo
dispostos respectivamente em um nivel comum e vagas sdo integradas nas unidades de
exploragdo. O pedido se refere a uma obra arquitetonica e criacdo estética para edificio, pois o
mesmo apresenta conteudo descrito e reivindicado referidos as distribuicdes dos espacos e
das dreas para ocupagdes/utilizacdes de edificio, incluindo as dareas destinadas ao
estacionamento de veiculos e demais dependéncias. Por conseguinte, o pedido infringe o
Artigo 10, Inciso IV da LPI, pois ndo se considera invencao nem modelo de utilidade as obras
literarias, arquitet6nicas, artisticas e cientificas ou qualquer criacdo estética.
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Programa de computador em si

O inciso V do art. 10 da LPI, ao mencionar que o “programa de computador em si” néo é considerado
invengdo apenas separa e distingue os sistemas de protegdo quando se estd diante de invengbes que
possam envolver programas de computador. Vale dizer, um programa de computador pode fazer parte de
processo que alcance um efeito técnico, o que significa, entdo, que hd dois objetos a serem protegidos: o
processo que alcanga o efeito técnico e o programa de computador. Conclui-se, entdo, que criagbes
envolvendo programa de computador possuem duas formas de protegdo: o direito autoral para o
programa de computador e o direito patentdrio para processos que solucionem problemas técnicos,
alcangando efeito técnico, néo relacionados a mudang¢as no cédigo. (Res.158/16 § 2.1)
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TBR2998/17 A reivindicacdo descreve um método de operacdo de um aparelho de
processamento de video que executa um programa de software e que inclui um anuncio
associado com um programa de televisdo que, por sua vez, pode ser selecionado para
desencadear a¢ées no modo de operagao do dito aparelho de processamento de video de tal
forma que tal reivindicagdo ndo esta solicitando protec¢do seja para um programa de software
especifico em si, seja para um método de propaganda, de modo que analisada a reivindicacao
como um todo esta ndo se enquadra nas restricdes do artigo 10 da LPI.

TBR3019/17 Reivindicacdo pleiteia processo para classificar, em tempo real, as caracteristicas
padrdo em um determinado sistema fisico, quimico ou biolégico caracterizado por
compreender as seguintes etapas: a) obter a medida de condutividade e temperatura da
amostra por meio de (1) e (2); b) aplicar as etapas de célculo do desvio, c) aplicar etapas de
comparacdo, d) aplicar etapa de indicagdo quanto a contaminacdo. O pedido utiliza sensor de
temperatura e condutancia e comparacao desses valores com um banco de dados
correlacionado com uma rede neural que determina a conformidade da amostra medida com
um padrdo previamente definido. O método permite uma analise em tempo real in loco que
ndo depende de coleta de dados a um laboratério remoto. O pedido evidencia um carater
técnico do problema a ser resolvido (detec¢do de contaminantes em uma mistura), da solucado
proposta (uso de redes neurais) e dos efeitos alcangcados (método continuo em tempo real e
que prescinde do preparo e envio de amostra a um laboratdrio), desta forma, o processo
reivindicado implementado por programa de computador ndo constitui uma infracdo do artigo
10 inciso V da LPI.

TBR3342/17 A reivindica¢do pleiteia meio de armazenamento legivel por computador que
armazena um programa que apresenta um computador executando um procedimento de
reproducdo para um cartdo de memoria de semicondutor caracterizado por uma etapa de
reproducdo para reproduzir objetos de dudio, um primeiro e um segundo cédigo de programa
para fazer com que exiba pelo menos um objeto de imagem parada. A reivindicacdo é
caracterizada pelas especificidades contidas em um programa de computador. Tal pleito
tipifica violagdo ao inciso V do Artigo 10 da LPI dado que almeja auferir protecdo para
caracteristicas de um programa de computador em si.

TBR4403/17 A reivindicacdo independente 19 pleiteia: “Produto de software de computador
para encontrar um objeto predefinido em uma imagem caracterizado pelo fato de que
compreende um meio legivel por computador no qual instru¢bes de programa séo
armazenadas, instrugées estas que, quando lidas por um computador, fazem com que o
computador encontre o aspecto na imagem possuindo uma largura do aspecto que esteja
dentro de uma faixa entre uma largura mdxima e uma largura minima predefinidas, a faixa
sendo definida de modo que uma largura de trago conhecida de uma linha pertencendo ao
objeto caia dentro da faixa e adicionalmente faz com que o computador processe o aspecto
para determinar se ele é parte do objeto”. A reivindicagdo descumpre o definido no inciso V do
Artigo 10 da LPI. O dito produto de software de computador para encontrar um objeto
predefinido em uma imagem tipifica um programa de computador em si e, portanto, configura
matéria ndo considerada Invencao.

Apresentacdo de informacgdes
A matéria pleiteada em uma reivindicagéo que define uma interface grdfica em que os icones sdo
apresentados na tela superior com uma barra de rolagem mostrada na parte direita, sem qualquer
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funcionalidade, é considerada apresentagdo de informagdo. Por outro lado, uma reivindicagdo que trate
de interface grdfica que associa anotagdes pessoais a trechos de um documento eletrénico através de tags
XML pode configurar uma solugdo técnica passivel de patenteabilidade. (Res.158/16 § 2.5) Qualquer
criagdo caracterizada somente por seu conteudo informacional, tal como musica, texto, imagem e dados é
considerada apresentagdo de informagdo. Exemplo 1: A apresentagdo das informagbes contidas em uma
bula de medicamento ndo é considerada invengdo. Exemplo 2: A atribuigdo de diferentes cores a diferentes
pesos usados em halteres é considerada apresentagdo de informagées. Exemplo 3: A mera divulgagdo de
informagbes em painéis afixados no vidro traseiro de um veiculo, sem qualquer funcionalidade, configura
apresentagdo de informagdes. Entretanto, painéis que tratem de uma pelicula especifica que preserva a
visibilidade do motorista, é matéria considerada invengdo. (Res.158/16 § 1.21)

TBR2944/17 A representacdo de aplicativos em tela em televisdo digital caracterizado pela
deteccdo do navegador e uma etapa de redimensionamento do sinal de video e representacao
dos aplicativos de modo a ndo haver superposicdo nas informagdes exibidas na tela foi
entendido como matéria patenteavel que nao incide no artigo 10 da LPI.

TBR2946/17 O pedido define um sistema de guias de programa de televisdo interativo que
inclui meios para recepcao de comandos em que o mostrador de guia de programas é exibido
ao mesmo tempo em que o programa de televisdo é apresentado, o que confere ao usuario a
funcionalidade técnica de selecdo enquanto visualiza o programa, ou seja, ndo importa neste
caso qual o conteldo especifico do video sendo exibido, ndo se pleiteia meramente o
conteldo informacional, mas ao contrario, é descrita uma funcionalidade técnica e, desta
forma, a matéria reivindicada ndo incide no artigo 10 da LPI.
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TBR3504/17 Reivindicacdo pleiteia embalagem, caracterizada pelo fato de que compreende
uma forma de dosagem farmacéutica sélida orodispersivel como definida na reivindicacdo 1,
juntamente com instrugdes para colocar a forma de dosagem na boca de um paciente sob a
lingua (administracdo sublingual). A matéria da reivindica¢cdo ndo esta definida de modo claro
e preciso ja que contém matéria alheia a definicao do que seria embalagem, isto é, instrugdes
de uso. Por si so, instrugdes (apresentagdo de informagdes) é matéria vedada pela Art. 10 (VI).
Ademais, a recorrente define que tais instrucdes se destinam a forma de administracdo do
medicamento, o que caracteriza método terapéutico, matéria vedada pelo Art. 10(VIII). Dessa
forma, a reivindicagdo apresenta inconsisténcias na matéria pleiteada que tornam a mesma
imprecisa, incidindo no Art. 25 da LPI.

TBR3382/17 Pedido pleiteia um método de exibir, em uma tela on-line, informac&es
pertinentes a cotacdes de produtos em comercializacdo em mercados e/ou bolsas eletrdnicas.
Em especial, o pedido informa que a disposicdo proposta para as informagdes facilita o
acompanhamento da movimenta¢do do mercado ao longo do pregdo eletronico e agiliza a
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colocagao das ordens de compra e venda dos produtos pelos negociadores, aprimorando o
ambiente de comercializagdo. A partir da leitura das pecas do pedido, constata-se a disposicao
das informacdes expostas na tela ndo se restringe a mera apresentacao de informacdes
definida no inciso VI do Artigo 10 da LPI. O conceito aplicado na exibicdo dos dados realca a
dindmica da variacdo do conteldo dos seus valores, proporcionando a integracdo temporal
das informacgdes circunvizinhas necessarias a antevisdao do contexto imediatamente adiante;
tal condicdo difere da apresentac¢do da informacgao pontual e restrita definida no inciso VI do
Artigo 10 da LPI.

TBR4381/17 O presente pedido refere-se a método e sistema para administrar gravacGes de
programas de televisdo. Para tal, a requerente propde a possibilidade de cancelamento de
uma gravacao programada caso haja conflito com outro agendamento. A recorrente em uma
de suas alegac¢des aponta que D1 ndo descreve ou sugere a exibicdo de um icone que informa
a um usudrio que a primeira gravacao esta agendada. Essa caracteristica restringe-se a mera
exibicdo de informacdo por meio de um simbolo (icone) sem apresentar caracteristicas
técnicas que confira efeito técnico ou funcionalidade. Esta caracteristica do objeto
reivindicado no presente recurso ndo € considerada para efeito de avaliacdo de
patenteabilidade, ndo havendo comparacgao possivel com os documentos de anterioridade.

Método terapéutico

Métodos terapéuticos sGo aqueles que visam a cura e/ou a prevengéo 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¢ées normais de satde. Métodos caracterizados pela dosagem e/ou posologia de um
medicamento para tratamento ou prevengdo de uma doenga também se enquadram como métodos
terapéuticos (Res. 169/16 § 1.27) Os sequintes formatos de reivindica¢des séo considerados como métodos
terapéuticos: o tratamento de condigéo médica Y caracterizado pela administragéo da substdncia X, o uso
da substdncia X caracterizado por ser para tratar uma condigéo médica Y. Substdncia X para utilizagdo em
meétodo terapéutico ou Substdncia X para uso no tratamento da condigdo médica Y também sdo
considerados métodos terapéuticos. No entanto, as reivindicagbes no formato convencionalmente
chamado de férmula suica: Uso de um composto de formula X, caracterizado por ser para preparar um
medicamento para tratar a doenga Y, ndo séo consideradas método terapéutico. (Res. 169/16 § 1.29)

TBR3035/17 Método para aumentar a quantidade de bifidobactérias e inibir a ligacdo de
bactérias patogénicas em um ser humano que foi considerado como método terapéutico nos
termos do artigo 10 (VIII) da LPI.

TBR3298/17 Pedido de método ndo-terapéutico de suprimento de éxido nitrico a um individuo
caracterizado por compreender aplicar bactérias que oxidam amdnia em um veiculo adequado
a pele, pélo ou combinacdo dos mesmos de um individuo, sendo as bactérias selecionadas
entre  Nitrossomonas, Nitrossococcus, Nitrossospira, Nitrossocystis, Nitrossolobus,
Nitrossovibrio e combina¢des das mesmas. Porém, para que fique claro que trata-se de um
método cosmético ndo-terapéutico, é necessario que a recorrente restrinja a reivindicacdo 1
da seguinte forma: Na reivindicagdo 1, substituir a expressdo método nao-terapéutico pela
expressdo método cosmético (ndo-terapéutico): “Método cosmético (ndo-terapéutico) de
suprimento de d6xido nitrico a um individuo, caracterizado pelo fato de que compreende aplicar
bactérias que oxidam aménia, em um veiculo cosmético adequado para uso topico, a pele, pélo
ou uma combinagcdo dos mesmos de um individuo em uma quantidade eficaz para levar as
bactérias a metabolizar qualquer dentre aménia, sais de amdénio ou ureia na superficie em
qualquer dentre oxido nitrico, precursores de dxido nitrico ou combinagbes dos mesmos, as
referidas bactérias sendo selecionadas do grupo que consiste em qualquer dentre
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Nitrossomonas, Nitrossococcus, Nitrossospira, Nitrossocystis, Nitrossolobus, Nitrossovibrio e
combinages das mesmas”.

TBR3500/17 A invengdo estende-se as composicGes para uso promovendo-se a assimilagdo de
lipideo em animais de estimacdo, particularmente animais de estimacdo particularmente mais
velhos ou de idade madura. As composicdes preferivelmente incluem promotores de funcao
pancreatica, figado e mucosa intestinal. A recorrente alega que a invencdo trata-se de um
método ndo terapéutico de melhorar a aparéncia de um animal, porém, o método de
tratamento em questdo visa, dentre outras finalidades, reduzir os efeitos de deficiéncia de
Vitamina E em um animal de estimacdo. Deficiéncia de Vitamina E (hipotocoferonemia) é uma
doenga, incluida no CID 10 sob o numero E 56.0. Sendo assim, a simples inser¢do de uma
limitacdo negativa da matéria reivindicada ndo estaria de acordo com o entendimento dado
pelo Art. 41 da LPI, ndo podendo esta Autarquia entender que a matéria pleiteada atenderia o
Art. 10(VIll) da LPI. Além disso, cabe ressaltar que toda a matéria pleiteada descrita no
relatério descritivo e anexos apresentados para avaliacdo de atividade inventiva sdo voltados
para minimizar os efeitos da senilidade, ou seja, claramente trata-se de uma profilaxia, que é
matéria vedada pelo Art. 10(VIII) da LPI.

TBR4344/17 Reivindicag¢do trata de Uso de uma quantidade imunogénica de gene de capsideo
ORF2 ou proteina de PCV2, caracterizado pelo fato de que é na prepara¢do de uma vacina para
proteger um leitdo tendo anticorpos PCV2 maternos contra PCV2 ou sindrome de desgaste
multissistémico pds-desmame (PMWS) causada pelo PCV2. A matéria pleiteada ndo esta
relacionada a administragdo da vacina a leitGes possuindo anticorpos maternos PCV2, o que se
relacionaria a método terapéutico, para o qual é vedada a protecdo patentaria, ao invés disso,
as reivindicacOes sdo do tipo formula suica, que ndo sao consideradas método terapéutico e
devem ser avaliadas pela infeccdo ou doenca a ser tratada ou prevenida.

TBR4388/17 Reivindicacdo pleiteia “Artigo industrializado, caracterizado pelo fato de que
compreende um recipiente, uma composicdo no interior do recipiente que compreende o
anticorpo anti-ErbB2 huMab 4D5-8, e uma bula que contém instru¢bes para a administragdo, a
um paciente humano diagnosticado com um cdncer de mama que compreende a
sobreexpressdo de ErbB2, de uma dose inicial do anticorpo anti-ErbB2 de 8 mg/kg e
administragdo ao paciente uma série de doses subsequentes do anticorpo em uma quantidade
de 6 mg/kg, em que as doses sdo separadas no tempo entre si em trés semanas”. O conteldo
de uma bula no que se refere a uma instrugcdao de como aplicar o referido medicamento no
corpo do paciente ndo é considerado invencdo perante o artigo 10 (IX). E a apresentacdo dessa
informacdo na forma de uma bula tampouco é considerada invencdo de acordo com o artigo
10 (VI) da LPI.

TBR3475/17 Método de tratamento de um distdrbio inflamatério ou autoimune em um
mamifero em que o método compreende administragdo ao mamifero que precise do mesmo
de uma quantidade terapeuticamente eficaz de um composto da féormula | ou da férmula Il
Método terapéutico ndo é considerado invengdo e, assim, ndo é passivel de patenteabilidade
conforme disposto no artigo 10, inciso VIII da LPI.

TBR2920/17 O pedido trata-se de uma forma diferente de administracdo (posologia) de ativos
farmacéuticos conhecidos, no caso bifosfonatos, para o tratamento de remodelamento dsseo.
O quadro reivindicatério contém reivindicagGes redigidas na forma que ficou conhecida como
“formula suica”. Entende-se que o que confere novidade e atividade inventiva as
reivindicacdes deste tipo é o novo uso terapéutico dado a um medicamento ou principio ativo.
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Consideramos que o que configura um segundo uso médico é o fato de um determinado
produto farmaceuticamente ativo conhecido no tratamento (ou prevencdo) de um
determinado estado patoldgico ser utilizado no tratamento (ou prevencdo) de um outro
estado patoldgico, onde a novidade e a atividade inventiva sdo determinadas em funcdo da
diferenga entre estes dois estados patoldgicos. Tendo em vista as considera¢des acima, pode-
se dizer que: uma vez que o desenvolvimento se deu quanto a forma de administrar o ativo
farmacéutico para o propdsito para o qual ja era conhecido, ndo ha como se falar em segundo
uso médico. O uso de bifosfonatos para o tratamento de remodelamento dsseo ja era
conhecido antes da data de depdsito do presente pedido (vide documento D1) assim, o que se
tem é que, no quadro reivindicatdrio apresentado a diferenca em relagdo ao estado da técnica
reside na posologia de administracao do bifosfonato, o que, definitivamente, ndo influencia o
uso na preparacao de um medicamento. A forma de dosagem, administracdo em combinacdo
e dose utilizada, ndo sdo caracteristicas de uso para preparacdao de um medicamento, mas sim
de método terapéutico. Deste modo as reivindicacdes ndao apresentam novidade em relacao
ao estado da técnica.

TBR3377/17 Reivindicacdo inicialmente pleiteava “Utilizagcdo de antigeno de CHV para a
preparacdo de uma vacina que permite proteger os filhotes de cdes contra a hipervirose
canina, destinada a ser administrada na cadela gestante de 1 a 20 dias antes da data
presumida do parto, especialmente de 1 a 15 dias, mais particularmente de 5 a 15 dias, mais
particularmente ainda de 5 a 10 dias, de preferéncia aproximadamente 10 dias antes daquela
data e produzindo uma elevada taxa de anticorpo anti-CHV na cadela gestante por ocasito do
parto, induzindo uma protecdo nos filhotes por transferéncia dos anticorpos por ocasiGo do
aleitamento.” O presente pedido foi indeferido, pois a matéria objeto da protecdo foi
considerada um método de vacinagdo para imunizacio de filhotes caninos (método
terapéutico) utilizando uma composicdo de vacina ja conhecida do estado da técnica,
composta por CHV atenuado e adjuvantes. O diferencial do pedido seria a forma de
administracdo da vacina, qual seja a imunizacdo de fémeas grdvidas com o objetivo de
proteger os filhotes apds o nascimento (imunizacdo passiva, transferéncia de anticorpos para
os filhotes através do aleitamento). Métodos terapéuticos ndo sdo passiveis de protecdo de
acordo com o disposto no artigo 10 (VIIl) da LPI. Diante deste fato, a recorrente modificou a
reivindicagdo 1 para melhor definir a matéria a ser protegida, para a seguinte redagao: “Uso de
antigeno de CHV caracterizado pelo fato de ser para a fabrica¢Go de uma formula¢do de uma
vacina destinada a cadela gestante para a imunizagdo dos filhotes contra herpes canino”. A
nova reivindicagdo 1 pleiteia prote¢do apenas para o uso de antigenos de CHV para a
preparacdo de uma vacina contra herpes canina destinada a uma cadela para imunizar o
filhote em gestagdo, sem descrever aspectos de estratégia de vacinagdao ou formas de
administracado, que poderiam ser interpretados como método terapéutico.

Ser vivo ou parte de ser vivo
Se naturais/isolados néo sdo considerados como invengdo, segundo o art. 10 (IX). Quando resultados de
manipulagéo por parte do ser humano, néo séo patentedveis, de acordo com o art. 18(lll). (Res. n.144/15 §
7.10) O todo ou parte dos seres vivos naturais e materiais bioldgicos encontrados na natureza — ainda que
dela isolados, ou produzidos de forma sintética que possuam correspondentes de ocorréncia natural, ndo
havendo como distingui-los dos naturais — sGo considerados produtos bioldgicos naturais, e néo serdo
considerados como invengdo, pois incidem no art. 10 (IX) da LPI. (Res. 169/16 § 1.43)

TBR3294/17 O pedido tal como ora reivindicado se refere a uma construgdo genética
compreendendo um gene exdgeno + um promotor + um ativador ou repressor de transcri¢ao

20



de tecido masculino, em que o produto do gene exdgeno interrompe (ou rompe) a fun¢do do
tecido masculino. A redacdo do artigo 6° da Lei de Biosseguranca diz respeito apenas aos
processos, e, portanto, uma reivindicacao de produto é passivel de protecdo. Mesmo no caso
em que um produto (p.ex. Construcdo génica) esteja diretamente relacionado com a
manipulacdo da fertilidade. Assim, dado que o recorrente retirou as reivindicagdes de método
do quadro reivindicatdrio, retira-se aqui a objecdo levantada pela primeira instancia de
incidéncia no Art. 6° (VIl) da Lei de Biosseguranga.

TBR3380/17 A reivindicacdo pleiteava “Conjugado de uricase, caracterizado por compreender
um urato oxidase purificada (uricase) conjugada a polietileno glicol ou oxido de polietileno, em
que a uricase 5 contém as formas tetramérica e octamérica purificadas da uricase preparadas
pela remogdo de agregados maiores que octdmeros, em que a uricase contém ndo mais que
2% de agregados maiores que octdmeros”. A reivindicacdo pleiteava prote¢do para uricase
isolada, que é uma proteina natural e, portanto, ndo é considerada invencao, incidindo no
disposto no artigo 10 (IX) da LPI.

TBR598/17 Pedido reivindica: “Método para reduzir a fertilidade de uma planta Zea mays,
caracterizado por compreender influenciar a expressdo do gene SBMu200, em que o gene
SBMu200 compreende uma primeira molécula de DNA que codifica a sequéncia de
aminodcidos de qualquer Id. de Seq. Nos. 2 ou 4 ou que compreende as sequéncias de
nucleotideos de qualquer Id. dentre Seq. Nos. 1, 3 ou 7, e em que a expressdo da primeira
molécula de DNA é reprimida”. A metodologia reivindicada se refere a manipulacdo genética?
Sim. Com vistas a ativacdo ou desativacdo de genes relacionados a fertilidade das plantas? Sim,
pois objetiva influenciar a expressdo de um gene e o gene SBMu200 esta relacionado &
fertilidade das plantas. Por fim, essa ativacdo ou desativacdo é realizada por indutores
qguimicos externos? Sim. Dentre os exemplos listados estd a repressdo por mutacdo, o que
pode ser alcancada mediante indutores quimicos externos, e estd o silenciamento génico, com
o emprego de uma segunda molécula de DNA, o que também pode ser considerado como um
indutor quimico externo. Com base na discussdo acima, ndo resta duvida de que a matéria do
presente pedido se enquadra no disposto no paragrafo uUnico do artigo 6° da Lei de
Biosseguranca, sendo o seu patenteamento proibido no Brasil. A alegacdo do recorrente de
que o método permite que se aumente a quantidade e qualidade dos alimentos ou que ndo
apresentam efeitos adversos para diversidade bioldgica, seguranga alimentar e saide humana
é irrelevante para o exame haja vista o fato de que o legislador foi muito claro ao proibir
qualquer forma de manipulagcdo de genes de fertilidade das plantas. Independente do
resultado que o controle externo da fertilidade va gerar.

TBR3423/17 O produto de soja pleiteado é uma substancia derivada do feijdo-soja, porém se
distingue de produtos de soja naturais em func¢do do conjunto das trés caracteristicas que
definem o produto, a saber: (i) atividade inibidora de tripsina de pelo menos
aproximadamente 15%, (ii) teor microbiano inferior a aproximadamente 1000 cfu por grama e
(iii) constituicdo em pd com tamanho de particula inferior a 10 micrometros. Analisando-se a
reivindicagdo 1, tem-se que a atividade inibidora de tripsina é natural e prépria do feijdo-soja,
seja inteiro ou particulado, ndo tendo sido introduzida por intervengcdao humana. Diante do
disposto no artigo 10 (IX) da LPI resta claro que partes de seres vivos naturais (particulas de
soja com tamanho inferior a 10 micrémetros), ainda que isoladas do todo / retiradas do
contexto natural (feijdo-soja) e submetidas a processo de isolamento ou purificacdo (exposicdo
a irradiagdo gama para eliminagdo de micro-organismos contaminantes de superficie) ndo sdo
passiveis de prote¢do patentdria.
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TBR3511/17 Pedido reivindica composicdo farmacéutica para a prevencdo e/ou tratamento de
uma doenca alérgica, caracterizada pelo fato de que contém pelo menos um dos compostos da
formula (1), férmula (2) e um sal do mesmo, bem como um excipiente, em que a concentragao
dos compostos na composicao farmacéutica é 0,001 a 50% em peso expressa como soélidos
Secos.

e OH HO, CH,OH

Xy LT

oH s

formula (1) T 1T

formula (2)

A reivindicacdo 1 define a concentragdo dos compostos ativos de formula (1) e (2) e que a
composicdo contém um excipiente. No entanto esta reivindica¢do incide no artigo 10 (IX) da
LPI, pois o termo “excipiente” nao define de forma clara e precisa a quais substancias se refere
e abrange a possibilidade do excipiente ser apenas agua, etanol, ou outro solvente utilizado na
extracdo dos compostos a partir do cha preto chinés, o que, neste caso, representaria uma
mera diluicdo dos mesmos. Tendo em vista que o solvente de extracdo ndo contribui para o
propodsito final da composicdo, uma composicdo contendo os compostos naturais e um
solvente de extracdo, ou seja, uma mera diluicdo, representa, na verdade, os préprios
compostos, e, sendo estes compostos isolados da natureza, a referida composicdo também
ndo pode ser considerada invenc¢do por incidir no artigo 10 (IX) da LPI. Um nova reivindicacdo
foi apresentada na fase recursal relativa a “Composicdo farmacéutica para a prevengdo e/ou
tratamento de uma doeng¢a alérgica, caracterizada pelo fato de que contém pelo menos um
dos compostos da formula (1) ou férmula (2) ou um sal do mesmo, bem como um conservante,
em que a concentra¢@o dos compostos na composicdo farmacéutica é 0,001 a 50% em peso
expressa como sélidos secos”. A restricdo do termo “excipiente” para “conservante”, na
reivindicagdo 1, supera a objecdo relativa ao artigo 10 (IX) da LPI.

TBR4341/17 Reivindicagdo 1 do pedido indeferido em primeira instancia pleiteia “processo
para identificar um fator que é modulado por ou interage com um polipeptideo como definido
pelas SEQ IDS Nos: 2, 4, 6 e 8, caracterizado pelo fato de que o processo compreende: (a)
expressar um polipeptideo codificado pelo polinucleotideo de SEQ ID Nos: 1, 3, 5 e 7, em uma
planta; e (b) identificar pelo menos um fator que é modulado por ou interage com o
polipeptideo”. Da forma como redigida, a reivindicacdo 1 pode englobar processo biolégico
natural, tendo em vista que ndo hd nenhuma etapa que seja explicitamente realizada
mediante intervencdo humana direta, contrariando o disposto no artigo 10 (IX) da LPI. O INPI
na fase recursal formulou exigéncias de modo a diferenciar a matéria reivindicada do processo
bioldgico natural e o depositante apresentou emendas ao quadro reivindicatério em que a
objecdo ao artigo 10 foi superada. A patente foi concedida para “processo para identificar um
fator que é modulado por ou interage com um polipeptideo como definido pelas SEQ IDS Nos:
2, 4, 6 e 8, caracterizado pelo fato de que o processo compreende: (a) introduzir na planta um
polinucleotideo selecionado entre Seq ID n? 1, 3, 5 e 7 operacionalmente ligado a um promotor
heterdlogo; (b) cultivar a planta transformada para permitir a expressdo do polipeptideo de
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Seq ID n? 2, 4, 6 ou 8 e (c) identificar pelo menos um fator que é modulado por ou interage com
o polipeptideo”.

TBR4392/17 Pedido em exame trata de RDNA isolado de fita dupla de cerca de 21 a cerca de
23 nucleotideos de comprimento caracterizado pelo fato de mediar a interferéncia do RNA de
um mRNA de um gene a ser degradado, sendo que o RNA tem uma sequéncia correspondente
a do mRNA e media a interferéncia do RNA por clivagem direta do mRNA ao qual ele
corresponde. Moléculas de RNA podem ser concedidas se forem sintéticas e indistinguiveis das
moléculas naturais. De modo a avaliar se é esse o caso, elas devem estar precisa e claramente
definidas. Desse modo, a redacdo das reivindica¢cdes de andlogo de RNA estdo tdo amplas que
incluem até moléculas que ainda nem foram inventadas. Trata-se de uma redagdo conhecida
como reach-through. N3o é possivel afirmar que o relatdrio descritivo oferece suporte para
todas as moléculas englobadas por essa redacdo. O que ocorre é que o que o recorrente
deseja proteger € um RNA de fita dupla (ou seus analogos ou uma composicdo os contendo) sé
qgue essa molécula ndo existe ainda. Nao foi feita. Na auséncia de uma SEQ ID No. que é a Unica
maneira de definir claramente uma molécula de 4cido nucleico, o recorrente apela a redacado
pela funcdo, especificamente: “mediar a interferéncia do RNA de um mRNA de um gene viral
ou um gene celular de mamifero a ser degradado”. Nao é possivel aceitar que uma molécula
seja caracterizada pelo resultado que se espera dela. Esse tipo de redacdao permite a inclusdo
de moléculas que ainda sequer foram inventadas. E desse rationale que a quest3o da redacdo
se estende para a fundamentagdo no Relatdrio Descritivo e no fato de incluir matéria que nao
é considerada invencdo. A inclusdo da expressdao sintetizado quimicamente, assim como
recombinante ndo exclui moléculas idénticas as naturais o que significa a incidéncia no artigo
10 (1X) da LPI.

Aplicacao Industrial

O artigo 15 da LPI determina que a inveng¢do é considerada suscetivel de aplicagdo industrial quando possa
ser utilizada ou produzida em qualquer tipo de industria. O conceito de aplicagdo industrial deve ser
analisado com a devida flexibilidade quanto ao seu significado, sendo aplicdvel também as industrias
agricolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados, desde que dotados de repetibilidade.(Res.
169/16 § 2.1)

TBR3550/17 pedido trata de sistema de sinalizacdo ferroviaria instalada ao longo da via dotado
de botdes para serem usados pelo maquinista para introduzir um sinal exibido em um
dispositivo de sinalizagdo de via. Reivindicagdo pleiteia “Método de operagdo de um trem,
caracterizado por compreender as etapas de: determinar quando o trem estd préximo a um
dispositivo de sinalizag@o de via; avisar o maquinista para introduzir o sinal exibido por um
dispositivo de sinaliza¢Go de via; aceitar um sinal do maquinista; tomar uma agdo corretiva se
nenhum sinal for introduzido pelo maquinista ou se o sinal introduzido pelo maquinista ndo for
um sinal vdlido; e permitir que o trem prossiga, sem a tomada de agdo corretiva, se o trem
estiver operando em conformidade com o sinal introduzido pelo maquinista”. O método
proposto trata-se de um método onde a agdo de uma pessoa humana é essencial para sua
execucdo e estas agles, que foram incluidas diretamente no método, no entanto isso nao
significa que tais acdes ndo podem ser reproduzidas ou aplicados em uma industria. Um
método para fabricagdo de um produto quimico ou um alimento realizado por um agente
humano pode ser objeto de patente ainda que tal método ndo possa ser automatizado por
maquinas. O fato de tais acGes ndo serem de carater privado e serem passiveis de
repetibilidade desde que o operador seja devidamente treinado confere aplicagao industrial a
tal método. A ndo aplicacdo industrial estaria configurada no caso em que a execugdo
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conforme o reivindicado dependesse em grande parte da habilidade e treinamento de quem
executa as etapas descritas, o que se distancia de um processo industrial em que a execucgao
das tarefas possui uma maior independéncia de quem a executa, porém, ndo é este o caso,
pois o técnico no assunto é capaz de implementar o método proposto de modo repetitivo
alcancando os efeitos técnicos propostos, de modo que a matéria reivindicada, que resolve um
problema técnico, possui aplicacdo industrial e atende ao artigo 15 da LPI.

Modelo de Utilidade

Conceito

E Patentedvel como Modelo de Utilidade o objeto de uso prdtico, ou parte deste, suscetivel de aplicagdo
industrial, que apresente nova forma ou disposi¢do, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria
funcional no seu uso ou em sua fabricagdo. (LPI artigo 9°)

TBR3303/17 Disposicdo introduzida em vidros laminados agregando interlayers de absor¢do
solar e vidros revestidos caracterizado por uma lamina de vidro float externa, um revestimento
de controle solar, uma camada intermedidria a base da resina de PVB provida de propriedades
de absorgdo solar e por uma lamina de vidro float interna. Observa-se que o resultado obtido,
absorcao da energia solar, ndo se deve a nova forma ou disposicao do objeto, vidro laminado,
mas aos materiais utilizados na composicdo de cada uma destas camadas. A forma do vidro
laminado é sempre a mesma, ou seja, laminas de vidro ou outros materiais dispostos em
camadas. O objeto em questdo tem por objetivo solucionar um problema técnico que é o da
absorc¢do de energia solar em painéis de vidro laminado e para tal propde o uso de interlayers
de absorcdo solar (linha Saflex SG) e por isso se enquadraria como um pedido de patente de
invencdo e ndo como modelo de utilidade, pois ndo é a nova forma do objeto que acarreta a
melhoria funcional no seu uso, mas o tipo de material utilizado no revestimento ou interlayer.
Qualquer efeito ou resultado obtido que exista ndo decorre desta forma ou disposicao, mas do
tipo de material que compde cada uma das camadas e revestimentos do objeto laminado.
Desta maneira, entende-se a matéria pleiteada ndo se enquadra na natureza de patente de
modelo de utilidade, mas, sim, na de patente de invengao.

TBR3302/17 Cilindro para extintores de incéndio constituido por material polimérico estrutural
transparente caracterizado pelo fato de ser constituido por uma pega Unica, de parede,
produzida pelo processo de sopro em material polimérico transparente de diversas cores,
tendo em sua extremidade superior um orificio interno e uma rosca externa com dimensdes
tais que permitam sua jungdo a valvula do extintor. Determinadas caracteristicas reivindicadas
no pedido “... produzida pelo processo de sopro em material polimérico transparente de
diversas cores” ndo se enquadram a natureza de Modelo de Utilidade, a qual estd relacionada
a forma ou disposi¢do de objeto de uso pratico ou parte deste.

TBR3429/17 Cartdo indutivo de leitura estatica caracterizado pelo provimento de uma célula
flag posicionada em local especifico, dotada de uma primeira e uma segunda funcionalidades
correspondentes, respectivamente, a condigdo virgem e a condi¢do gravada da célula, dita
primeira funcionalidade associada a indicagcdo da posicdo do cartdo dentro da leitora e dita
segunda funcionalidade associada a indicacdo da exaustdo de créditos no cartdo. As
peculiaridades técnicas passiveis de protecdo através de Patentes de Modelo de Utilidade
estdo restritas a particularidades na forma (fisica) ou disposicdo (fisica) de um objeto pré-
existente (ou parte deste) e condicionadas ao seu uso ou sua fabricagdo. Todas as demais
peculiaridades técnicas - novas fungdes, constituicdo fisica, sistemas, processos - devem ser

protegidas, obrigatoriamente, por Patentes de Invencdo. Inclui-se ai, a protecdo de novas
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fungdes (ou das funcionalidades delas decorrentes) que sdo agregadas a um
dispositivo/sistema através de modificacdes fisicas convenientes na forma ou disposi¢do de
elementos de um objeto que integre operacionalmente o dito dispositivo/sistema.
Caracteristicas funcionais ndo podem ser protegidas por Modelo de Utilidade. A dita melhoria
funcional explicitada na redagdao do Artigo 9° da LPI e referente ao uso ou a fabricacdo do
objeto estd restrita exclusivamente ao objeto, seja no seu uso ou na sua fabricacdo;
modificagOes outras que porventura sejam agregadas a outras partes/dispositivos associadas
operacionalmente a esse objeto nado tipificam seu Ato Inventivo. A diferenca operacional
existente reside no processamento das informacdes posteriormente a leitura dos dados
contidos no cartdo; os efeitos indicados e provenientes das alteragdes fisicas procedidas no
cartdo somente sdo possiveis apds serem operacionalizadas pelo sistema e ndo decorrem
exclusivamente da presenca do cartdo. Todas as argumentagdes que a Recorrente apresenta
nesse ponto de sua manifestacdo tais como: programacdo, comunicacdo de dados,
leitura/gravacdo de informacdes, retratam exatamente funcionalidades adicionadas ao
sistema pelo cartdo descrito no estado da técnica. Tais caracteristicas tipificam Patentes de
Invengao e ndo Patentes de Modelo de Utilidade.

TBR3555/17 Pedido trata de lacre que compreende um corpo (1), o qual recebe a montagem
de um corpo interno (2), o qual, por sua vez, recebe a montagem do dispositivo de travamento
(3) que compreende um componente troncénico (4) que aloja trés esferas (5). O suporte 136
de D3 é desenhado para suportar um ou mais elementos de travamento 140, embora as
ilustracdes mostrem quatro bolas como elementos de travamento, D3 afirma a possibilidade
de um diferente nimero destes elementos de trava. Portanto, a eficiéncia no travamento seria
a mesma se fossem utilizados trés elementos de travamento ndo evidenciando atividade
inventiva. D3, entretanto, ndo prevé a utilizacdo de um segundo componente como aqueles
mostrados no pedido. Assim, o pedido exibe nova forma ou disposicdo dos elementos do lacre
em gque ha uma melhoria funcional no uso em relacdo ao estado da técnica, uma vez que estes
apresentam uma duplicacdo no efeito de lacre, ou seja, de retencdo do cabo. Isto porque, o
corpo interno (2) dessa versdo, além de contar com seu préprio componente tronconico (4),
atua de forma direta em um segundo componente troncénico (4) que estd montado, também
de forma direta no corpo (1). Desta forma, entende-se que os objetos/lacres representados no
pedido atendam aos requisitos de patenteabilidade para patente de modelo de utilidade.
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TBR4397/17 Vaso biodegradavel, projetado para se decompor depois de enterrado e servindo
de adubo para a planta; ndo é necessario retirar a planta do vaso no transplante, pois ela é
plantada juntamente com o vaso. O vaso é preparado a partir da moagem de residuos
organicos adicionados de aglutinante alimentar e seguida da adicdo da resina acrilica de
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secagem oxidativa, esséncias ou corantes. O vaso é entdo moldado e secado em estufa. A
matéria em questdo ndo se enquadra na natureza de modelo de utilidade (artigo 92 da LPI),
pois qualquer efeito que obtém com o objeto em questdo, este ndao decorre da forma ou
disposicdo do objeto. O fato de vaso ser biodegradavel ou de permitir que o transplantio
diretamente dentro do vaso ndo é uma caracteristica decorrente da forma do vaso, mas dos
materiais que o compdem e, por isso, se enquadram na natureza de patente de invencdo. Na
verdade é uma reivindicacdo de produto por processo, pois o objeto da prote¢ao é um vaso
ecoldgico, mas as caracteristicas técnicas sdo do processo de fabricacdo do vaso. Este tipo de
reivindicagdo sé pode ser aceito quando ndao houver outra forma de caracterizar o produto e
este ndo é o caso em questao.

O Modelo de Utilidade é a criagdo de algo resultante da capacidade intelectual do seu autor, referindo-se a
um objeto de uso prdtico ou parte deste. Este objeto deve ser tridimensional (como instrumentos,
utensilios e ferramentas), apresentar nova forma ou disposi¢éGo, que envolva ato inventivo e resulte em
melhoria funcional no seu uso ou fabricagdo. Este deve ser suscetivel de aplicagdo industrial. Sistemas,
processos, procedimentos ou métodos para obtengdo de algum produto ndo estdo inclusos neste tipo de
protecdo. (Res. 85/13 § 2°)

TBR3328/17 O modelo de utilidade refere-se a “sistema de arco para desinfec¢éo de veiculos,
por ser um arco para desinfeccGo, o mesmo possui e libera uma mistura através de bicos
pulverizadores, esta mistura dos fluidos estarem armazenados separadamente e ocorrer
dentro do duto, através da suc¢lio da bomba, caracterizado pelo fato dos bicos pulverizadores
possuir inclinagdo de 15 graus, os bicos estdo inseridos na parte inferior e lateral até o rodado
com um leque de largura 40 centimetros e altura de 1,2 metro, jd os bicos estdo localizados na
lateral acima do rodado e na parte superior, com um leque de 80 centimetros de largura e 80
centimetros de comprimento, e por possuir uma vdlvula dosadora”. A anulante ndo procede
em seu argumento de que a reivindicacdo de sistema per se desqualifica a patente como
modelo de utilidade. O conceito de nova disposi¢cdao para um modelo de utilidade presume tais
elementos ja conhecidos, dispostos de outra forma, o que ndo é o caso de sistemas complexos
em que invariavelmente novos blocos ou componentes necessariamente terdo de ser
agregados para permitir a interconexdo de tais elementos. Por exemplo, um sistema de
transmissdo e recepgdo em telecomunicagdes ndo poderia ser objeto de modelo de utilidade.
Na presente patente, o sistema proposto, de construtividade mais simples, mesmo como
sistema se adequa a protecdo de um modelo de utilidade na medida em que a disposicdo de
bicos pulverizadores dispostos em um arco constitui uma criagdo de forma ou disposicao em
objeto conhecido.

TBR3270/17 Pedido descreve um processo de marcacdo de pecas com utilizacdo de maquina
codificadora de micro pulsdo através de sistema de gravagao direta em peca ou gravagao por
etiqueta refletiva emborrachada de intensa luminosidade, para prote¢do do conjunto de pecas
de caminhdes e veiculos em geral, que tem por finalidade inibir o furto e consequente
comércio ilegal de pecas. Uma vez que o modelo de utilidade deva se referir a um objeto de
uso pratico tridimensional em sua forma ou disposicao especifica, podemos concluir que tal
conceito ndo se ajusta a matéria reivindicada que trata de processo. Desta forma, o pedido
nao se adequa a natureza de um modelo de utilidade.

TBR3030/17 Pedido trata de conjunto debulhador de grdos dividido em estagios para uso em
colheitadeiras caracterizado por compreender num cilindro debulhador (01), com ponta conica
(02), tampa do cilindro (11), conjunto de peneiras (16) com anéis (17) na primeira metade e
peneira semiaberta na segunda metade, formada por arcos (14) e tubos (19), de forma que o
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dito cilindro debulhador (01) é dividido em trés estagios de debulha, com diferentes tipos de
martelos em cada um dos estagios, distribuidos de forma circular/helicoidal e, o primeiro
estagio é formado por uma aba frontal (05) montada em espiral com martelos em “L” (06),
dispostos espacadamente, contendo dentes debulhadores (07) e o segundo estagio é formado
em continuidade espiral a dita aba frontal (05), por fileiras de martelo debulhador (08)
contendo dedo debulhador (8-A), o terceiro estagio é formado pela fixacdo, também em
espiral, da aba inferior (09), cuja forma triangular helicoidal recebe na parte superior, dentes
debulhadores traseiros (10). E acertado modificar a natureza do pedido de patente de modelo
de utilidade para pedido de patente de invencdo, uma vez que ndo se trata de uma simples
modificacdo na forma ou disposicdo em um objeto ja conhecido, mas da implementa¢do de
varios estagios e modificacdes no cilindro debulhador, nos elementos que o compdem, nas
peneiras e na tampa formando um conjunto com funcionamento diferenciado com trés
estagios.

f; ﬁ /.26

TBR2943/17 A matéria reivindicada referente a um sistema de monitoragdo de veiculos e
controle de frotas ao descrever um equipamento eletrénico composto por diferentes blocos
caracterizado por ser constituido por um receptaculo, o qual possui, na sua parte frontal
externa de led indicativo e dispositivo para contato, na sua parte posterior dispée de dois
plugs tipo macho para conecta-lo a radio base e um plug para conectar a antena internamente
dispGe de placa de circuito impresso dotado de transmissor UHF. O sistema ndo se ajusta ao
conceito de uma melhoria funcional no uso de objeto de uso pratico.

TBR3309/17 O pedido trata de um modelo e suporte B para fotodiodos que viabiliza uma facil
montagem dos mesmos que consiste numa placa eletronica P na qual o fotodiodo é soldado. A
parte traseira do dispositivo em D1 é conectada a um cabo coaxial e possui formato distinto do
apresentado no pedido em que uma tampa é disposta com dois furos passantes. D1
adicionalmente ndo prevé placa de circuito impresso circular embutida no dispositivo. Trata-
se, portanto, de nova disposicdo em elemento conhecido que proporciona melhoria funcional
e é dotada de ato inventivo o que se adequa as caracteristicas de um modelo de utilidade.
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TBR3333/17 Pedido pleiteia uma nova disposicdo construtiva aplicada a um médulo protetor
elétrico empregado em blocos de terminais telefénicos instalados em armarios ou caixas de
distribuicdo, ou seja, mddulo protetor cuja dimensdo de seu encapsulamento, medida na
direcdo da largura do bloco de terminais, seja menor do que a medida da largura do bloco de
terminais de maneira a permitir o acesso as suas conexoes elétricas, ndo se encontra revelada
ou mesmo sugerida em seus conteldos. A prépria natureza do pedido como modelo de
utilidade admite como caracteristicas passiveis de protecdo apenas aquelas associadas a uma
nova forma ou disposicdo que agregue ato inventivo a um objeto pré-existente; assim,
caracteristicas operacionais de componentes eletronicos e/ou circuitos formados pela
conveniente interconexdo destes componentes ndao podem ser protegidos dentro da natureza
de modelos de utilidade. Nesse cenario, o trecho “... a dita lingueta de protecdo (3)
apresentando trilhas de circuito impresso que permitem o contato elétrico entre um condutor
de entrada e um condutor de saida do bloco terminal (A) conjugado, assim como a conexdo
terra do dito bloco terminal (A)” nao tipifica caracteristicas admissiveis para um Modelo de
Utilidade.

Necessidade de desenhos
A apresentagdo de desenhos é obrigatdria para os pedidos de patente de modelo de utilidade. (IN n° 31
artigo 19)

TBR3617/17 Pedido trata de Sistema Elétrico, Eletrénico ou Hidraulico de Protegdo para Caixas
Eletrénicos e Cofres, caracterizado por um acionamento através de um controle em horarios
estipulados pelo responsavel no qual a parte superior do caixa eletronico ou cofre sera feito
com uma chapa de ago de no minimo 5 milimetros, que apds seu acionamento o mesmo
comecard a baixar para dentro de um tudnel no qual ficara completamente escondido,
aparecendo apenas a parte superior do caixa eletrénico ou cofre). A recorrente propde a
conversdo do pedido em modelo de utilidade. A Instrucdo Normativa n° 31/2013 especifica no
artigo 19 que a apresentacdo de desenhos é obrigatdria para os pedidos de patente de modelo
de utilidade e ndo ha qualquer desenho dos meios usados para se alcangar o efeito proposto,
apenas vistas externas do caixa eletronico. O que poderia ser passivel de protecdo seria os
meios utilizados para realizagcdo do efeito proposto, qual seja, o de permitir o caixa eletrénica
se alojar no espaco logo abaixo ao nivel do solo. Tanto o relatdrio descritivo como os desenhos
sdo absolutamente silentes quanto aos meios usados para se alcancar tal resultado. Ndo h3,
portanto, objeto a ser protegido. No que diz respeito a funcionalidade proposta (e modelos de
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utilidade ndo protegem funcionalidades, mas um objeto fisico concreto) esta é antecipada por
D1 que mostra um alojamento abaixo da superficie onde se pode colocar o caixa ATM tendo
em vista garantir maior seguranca.

Suficiéncia descritiva

O relatdrio deverd descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realizagdo por
técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execugdo. (LPI Artigo 24).

TBR3247/17 Brinquedo de cozinha infantil reivindica “disposi¢cdo aplicada em cozinha infantil e
congéneres com ciclo fechado de dgua, consiste de uma pia (1) infantil, ou qualquer brinquedo
que necessite da utilizagdo de dgua, formada a partir de uma base (3) com contorno (5)
perimetral superior destinado a recepcionar a por¢cdo superior (6) do brinquedo que é dotada
de uma cuba (7) com ralo inferior (8), cuba (7) esta ladeada por uma série de orificios 99) e
encaixes (11) sendo a pia caracterizada por possuir um mecanismo M de suc¢do associado d
torneira (2) com alga (13) de acionamento deslizante em um émbolo (14)”, de modo a permitir
a recirculagdo da agua em um ciclo fechado. O dispositivo para suc¢do de liquidos é mostrado
no documento do estado da técnica, portanto ndo ha necessidade de uma completa descricdo
do mesmo no relatdrio descritivo. Tal dispositivo de suc¢do nao havia sido utilizado em
brinquedos de modo que a matéria protegida atende aos requisitos de um Modelo de
Utilidade.
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TBR3325/17 Pedido refere-se ao aperfeicoamento em uma fechadura. Os dados referentes ao
funcionamento da trava estdo descritos de forma suficiente inclusive com referéncia a
desenhos que mostram o passo a passo de como as estruturas internas da trava se
movimentam a medida que o destravamento da chave é realizado, de forma bem didatica com
desenhos claros. A descri¢ao é avaliada por um técnico no assunto, ou seja, uma pessoa que ja
conta com conhecimentos técnicos acessiveis a data de depdsito da patente, conhecimentos
estes que ndo precisam estar explicitamente mencionados no pedido de patente.

Anterioridade dentro do mesmo campo técnico

No caso de Modelo de Utilidade, a busca por anterioridades deve sempre levar em conta a classificagéo do
objeto pleiteado. E importante dizer que a busca de anterioridades de um pedido de Modelo de Utilidade
deve, sempre, ser feita entre objetos com a mesma fungdo. Entretanto, o examinador deve montar o
campo de busca de acordo com a fungdo e a aplicagdo do objeto, pois em ambos poderdo ser encontrados
objetos com mesma funcionalidade da proposta do pedido em exame. (Res. 85/13 § 4.2)

TBR4397/17 O pedido descreve um vaso biodegradavel, projetado para se decompor depois
de enterrado e servindo de adubo para a planta; ndo é necessario retirar a planta do vaso no
transplante, pois ela é plantada juntamente com o vaso. O vaso é preparado a partir da
moagem de residuos organicos adicionados de aglutinante alimentar e seguida da adicdo da
resina acrilica de secagem oxidativa, esséncias ou corantes. O vaso é entdo moldado e secado
em estufa. D2 descreve um recipiente adequado para ser usado com liquidos perigosos como
concentrados agroquimicos que é feito de material de fibra comprimida, reciclavel e
biodegradavel e tendo uma barreira de material polimérico solivel em agua. Este documento
ndo é adequado a analise da matéria em questdo, pois ndo se destina ao plantio de mudas ou
plantas, também ndo prevendo seu transplantio dentro do préprio vaso que é biodegradavel.

Novidade

E patentedvel como modelo de utilidade o objeto de uso prdtico, ou parte deste, suscetivel de aplicagdo
industrial, que apresente nova forma ou disposi¢éo, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria
funcional no seu uso ou em sua fabricagéo (LPI Art. 92). A nova forma ou disposi¢do, isto €, a novidade,
reside nas caracteristicas técnico estruturais do objeto ainda ndo encontradas no estado da técnica,
independente de sua fungdo ou campo de aplicagdo. O estado da técnica é constituido por todo o conjunto
de informagbes que tenha se tornado acessivel ao publico anteriormente ao depdsito do pedido de
Patente. A novidade de um Modelo de Utilidade conceitualmente é a mesma de uma Invengdo e deve ser
verificada pelo principio do documento unico. O principio do documento unico se refere ao fato de ser
necessdrio a qualquer anterioridade impeditiva que esta apresente integralmente todos os elementos da
solugéo técnica para qual e pretendida a novidade. (Res. 85/13 § 4.3.2)

TBR3326/17 Ponteira para pulverizacdo com inducdo de ar compreendendo um corpo externo
(1) dotado de camara interna injetada (2) com furos circulares (3) que permitem a entrada de
ar no fluxo do liquido a ser pulverizado. D3 ensina uma ponteira com indugao de ar com todas
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as caracteristicas do objeto do presente pedido, quais sejam: corpo interno com furos
circulares, tampa inferior e em continuagao o Venturi com canal transversal e tampa superior
com anel de vedagdo e na ponta inferior montado o bico em leque. O material (ago inox,
ceramica, polimeros) com o qual as partes sdo feitas ndo merece andlise, uma vez que sdo
consideradas comuns ou vulgares para um técnico no assunto, ou seja, ele sabe escolher qual
o melhor material a ser usado conforme o tipo de liquido e condi¢des de uso do objeto. Desta
forma, entendemos que o objeto pleiteado ndo é novo e ndo apresenta ato inventivo com
melhoria funcional frente ao documento D3 .
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O Modelo de Utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, ndo decorra de
maneira comum ou vulgar do estado da técnica (LPI artigo 14). A nova forma ou disposi¢cdo é o resultado
do ato inventivo. Para um objeto jd existente no estado da técnica, o ato inventivo caracteriza a diferenca
incomum ou ndo vulgar entre esses dois objetos, o proposto pelo pedido e o antecipado pelo estado da
técnica. Ou seja, a diferengca ndo deve ser corriqueira, habitual, normal, trivial ou ordindria para um
técnico no assunto. (Res. 85/13 § 4.3.3)

TBR3323/17 Pedido reivindica calha para secador estatico de grdos caracterizado por estrutura
suporte (1) com forma em coluna com topo retangular trapezoidal e abas (5) com disposi¢do
nas dobras da borda (6) no alinhamento das colunas com topo retangular trapezoidal providas
com dois orificios circulares cada e recuos laterais (4). D1 mostra secador de construtividade
distinta. O novo quadro reivindicatdrio delimita as caracteristicas do modelo de utilidade que
respondem por uma melhoria funcional e ato inventivo.
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TBR3328/17 Pedido trata de sistema de desinfeccdo de veiculos que constitui de bicos
pulverizadores conectados em um modelo de arco, de modo a formar um leque com
inclinagdo de 15 graus. D1 ndo revela a inclinagdo dos bicos pulverizadores formando um leque
de 15 graus, mas o invés disso 45 graus. Esta caracteristica, portanto, refere-se ao leque
formado e ndo a disposi¢do do bico dosador propriamente dito, de modo que a reivindicagdo
pleiteia o efeito alcancado ndo evidenciando ato inventivo. [...] Quanto aos posicionamentos
dos bicos pulverizadores e pressdes que permitem tal resultado, estes ndo foram especificados
na reivindicacdo ndo podendo ser protegido de forma indireta a partir dos resultados
alcancados visto que o modelo de utilidade protege uma disposi¢cdo construtiva especifica.
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TBR3015/17 Pedido originalmente depositado como patente de invencdo. As alteracGes
realizadas ndo foram suficientes para ultrapassar a falta de atividade inventiva do pedido ante
o estado da técnica, particularmente, com relacdo a D1. Entretanto, verificou-se que certas
caracteristicas especificas relacionadas as formas e as disposi¢cdes de determinados elementos
constituintes da veneziana do pedido alterado relacionadas ao seu dispositivo limitador como
relatado, quais sejam, prendedor (636) e chapa prendedora (640) dotada de uma virola
prendedora (648) poderiam sugerir dotacdo de ato inventivo refletindo melhoria funcional no
uso além de aperfeicoamento ante o estado da técnica. Recurso provido tendo a Recorrente
submetido as adaptacdes para a natureza de Modelo de Utilidade.
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TBR2972/17 Disposicdo construtiva aplicada em conjunto parafuso do montador e montador
de implante odontolédgico. O conjunto formado pelo montador e parafuso possui um perfil
conico de adaptacdo entre o montador e parafuso, parafuso com cabega tipo quadrada para
acoplamento com os referenciadores de torque e corpo do parafuso projetado para
cisalhamento em cargas pré-definidas. Observa-se que D1 ensina o contato do montador com
o parafuso ou com o pilar proteico utilizando uma superficie de contato conica. Desta forma,
entende-se que o uso de superficies cOnicas na interface entre o montador e o pilar ou entre o
montador e o parafuso ja sdo conhecidas do estado da técnica, além disso projetar a cabeca de
um parafuso que se adeque ao ferramental disponivel é algo comum para um técnico no
assunto. Assim, entende-se que a matéria pleiteada no presente pedido é nova frente aos
documentos citados, porém ndo apresenta ato inventivo com melhoria funcional.

TBR3636/17 Veiculo motor no qual a cobertura dianteira é fixada no lado dianteiro da cabeca
de reducdo (6) que rotativamente suporta o eixo da roda diretriz dianteira e um protetor de
perna (22) é instalado no lado traseiro. A estrutura de montagem de cobertura dianteira
caracterizada pelo fato de que um para-lama dianteiro mével (25) que se move como um
corpo com a roda dianteira é proporcionado acima da referida roda dianteira separadamente a
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partir da referida cobertura dianteira; a porcdo dianteira da referida cobertura dianteira é mais
curta do que a porc¢do de extremidade dianteira do referido para-lama dianteiro formando
uma porcdo de nariz salientando-se para frente, no lado traseiro da referida porcdo de nariz
porcdes laterais direita e esquerda sdo estendidas para baixo abaixo da referida porcdo de
nariz, e a periferia do lado de tras da cobertura dianteira incluindo as referidas por¢des laterais
€ unida a periferia do lado dianteiro do protetor de pernas. O pedido em pauta foi analisado
sob a natureza de modelo de utilidade quando se verificou que as suas caracteristicas
relacionadas a formas e disposicbes foram comparadas com D1 e verificou-se que as
caracteristicas relacionadas especificamente as formas e as disposicdes dos elementos que
formam o objeto do pedido, ou seja, a estrutura de montagem de cobertura dianteira para uso
em uma motocicleta de duas rodas ou uma motocicleta de trés rodas sao novas e envolvem
ato inventivo.

TBR3320/17 O objeto do presente pedido de patente de modelo de utilidade é um dispositivo
de guia estatica (1) composto por duas pecas, o corpo da guia estatica (2) e o inserto bipartido
(3) sendo o inserto (3) substituido quando desgastado. Esse dispositivo é utilizado na industria
siderurgica com a finalidade de estabilizar e alinhar o produto na entrada do cilindro de
laminacdo. Em D1 ndo existe uma descricdo igual a apresentada na reivindicacao
independente 1 deste parecer, como pode ser observado nas figuras apresentadas na tabela 1.
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A guia estatica (2) apresenta corpo Unico enquanto a guia estatica em D1 apresenta duas
partes, conforme pode ser observado na indicacdo das setas. Desse modo, o pedido tem
novidade. A configuracao da guia estdtica reivindicada nao foi prevista no documento citado
no indeferimento. Ademais, ndo decorre de maneira comum ou vulgar do estado da técnica
citado, pois em nenhum documento apresentou um dispositivo de guia estatica (1) destinado
ao processo de laminacdo de fio maquinas, vergalhdes e barras caracterizado por ser
composta do corpo da guia estatica (2) e inserto bipartido (3).
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TBR3324/17 Reivindicacdo trata de “escada com elementos de protecdo individual de
seguranga para servico em estruturas eletrificadas, compreendendo: uma escada, uma base da
escada (6) apoiada no solo e uma parte superior da escada (9); um toldo (3) com sistema de
conectores de fixacdo fixados a parte superior da escada (9); um suporte (1) provido de dois
conectores (4) de fixacdo, em que os conectores (4) fixam o suporte na estrutura eletrificada (5)
e o suporte (1) sustenta a parte superior da escada (9); a escada com elementos de protecdo
individual de seguranga caracterizada por ainda compreender uma plataforma dobrdvel (2)
disposta em um degrau adequado (8) a altura do servico”. Refere-se o presente pedido a um
dispositivo de seguranga para escadas utilizadas em servigos em altura (tipo em manutengao
de cabos aéreos) composta por trés pecas: i) suporte com conectores para fixar a escada nos
cabos aéreos, ii) plataforma dobravel e iii) toldo fixado a parte superior da escada. D1 nao
ensina uma escada com plataforma dobravel que é ajustavel do objeto, que pode ser instalada
in loco, pelo préprio usuario no degrau adequado de acordo com a necessidade do trabalhador
e condi¢Bes do local de trabalho. A plataforma de D1 é rigida e fixa em dada posi¢do lateral.
Desta forma, entende-se que o objeto pleiteado atende aos requisitos de patenteabilidade
exigidos para patentes de modelo de utilidade.
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TBR4317/17 Aperfeicoamento em conjunto de roldana dupla oscilante onde uma carcacga (1)
com paredes laterais (4) vazada por furos (5) de passagem de um parafuso (6) com porca (7)
recebe um par de roldanas (8), para uso em trilho (T) de portdo de correr (P). Apesar dos
dispositivos da patente em questdo, de D2 possuir duas roldanas, devidamente fixadas por
seus eixos nas paredes laterais de fato de que o conjunto todo recebe uma alga/capa
protetora que é unida por um parafuso central responsavel pela fixacdo de toda a peca,
disposto entre as roldanas, existem diferencas construtivas que agregam ao objeto em analise
novidade, ato inventivo e melhoria funcional no seu uso. D2 ndo possui um chassis
contornante e continuo e nem a alca que é presa a uma das roldanas. Portanto, o objeto em
questdo é novo frente a D2. As diferencas fundamentais sdo a presenca de uma cinta/chassis
contornante e continuo (11), a alca (13) que é presa por parafuso a apenas uma das roldanas,
e a presenga de uma luva (14) de estruturacdo do chassis onde um parafuso central trava o
cinto a luva transversal. Estas diferengas construtivas provocam a minimizagdo da carga contra
o eixo central, sendo aquela distribuida pelo cinto/chassis de modo a preservar o parafuso
central e os eixos das duas roldanas dos esforgos sofridos pelo conjunto ao longo do trilho.
Desta forma, o movimento oscilatdrio das roldanas e do conjunto é preservado durante o abre
e fecha do portao, acompanhando e compensando desniveis do solo, ao longo trilho inferior,
obtendo uma melhoria funcional no uso do sistema de roldanas na abertura e fechamento de
portdes. Desta forma, entende-se que a matéria protegida pela patente em questdo é nova,
apresenta ato inventivo com melhoria funcional no seu uso, atendendo aos requisitos legais
para patentes de modelo de utilidade.
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TBR4314/17 A invencdo trata de dispositivo para abertura de panela (DAP) e valvulas (EBT)
para fornos elétricos que compreende uma capsula de material exotérmico e ndo explosivo (2)
suportada por uma haste metalica (1), o DAP estando totalmente introduzido na extremidade
da lanca de oxigénio (6), a langa compreendendo ainda uma parte obliqua (3) continua a uma
porcdo perpendicular (4), dotada de ressaltos em outra extremidade (5). D1 apresenta uma
capsula de material exotérmico (13) com a presenca de vara com caracteristicas geométricas
distintas (8 e 10), e tendo uma haste retilinea (11) que facilita o manuseio e permite a
introducdo do DAP na vara, e ndo o contrario. As caracteristicas reivindicadas na patente, ndo
antecipadas por D1, se relacionam ao fato da langa possuir uma parte obliqua (3) e ressaltos
na outra extremidade (5). A nova forma envolve ato inventivo no dispositivo devido ao
formato da lanca de oxigénio ser composta de uma extremidade (6), uma parte obliqua (3)
continua a uma porg¢do perpendicular (4) e dotada de ressaltos na outra extremidade (5). A
nova forma ou disposicdo apresentada ndo foi descrita ou sugerida em nenhuma das
anterioridades citadas. Ademais, a mudanga resultou em melhoria funcional no seu uso, pois
favoreceu a seguranca do operador durante a operagdo de desobstrucdo da valvula, sendo
relevante essa melhoria devido a se tratar de uma operagdo extremamente perigosa para o
operario. Portanto, a presente patente de modelo de utilidade atende aos requisitos descritos
nos artigos 9° e 14 da LPI

NN

TBR4315/17 Pedido refere-se a disposicdo introduzida em brinquedo de montar na forma de
um animal formado por elemento longitudinal cilindrico (1) incorporando o rabo (2) do animal
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dotado de um pequeno degrau (3) de modo que as argolas coloridas (8) possam ser encaixadas
e a montagem finalizada com a inser¢do da cabeca (7) de modo que tais argolas somente
podem ser inseridas e retiradas a partir da liberacdo da cabeca (7) do animal. O desenho
mostrado em D1 ndo revela detalhes construtivos do brinquedo tais como o degrau (3) ou o
ressalto (5), tampouco é possivel se certificar que se trata de argolas méveis ou um corpo
inteirico, ou seja, D1 ndo revela conteddo técnico que possa ser considerado util para
avaliacdo do ato inventivo da presente patente.

FIG 5

TBR3329/17 Pedido trata de sistema de impressdo direta em materiais rigidos (1) com o uso de
uma matriz de impressdo (c) em rotogravura cuja superficie é revestida de material
elastomérico. D1 mostra um equipamento de impressdo de cerdmicas composto por um Unico
cilindro com aplicagdo de tinta diretamente na matriz de cilindro (3) que compreende um
centro externamente tendo uma camada periférica elasticamente deformavel. A caracteristica
da reivindicagdo que trata de pluralidades microscépicas e uniformes de cavidades se refere a
sulcos em baixo relevo de conhecimento geral comum na drea de rotogravura. A utilizagdo de
matrizes de impressdao em material termoplastico em sistema de impressdo por rotogravuras
para materiais rigidos ndo apresenta ato inventivo diante do conteudo relevado em D1, que é
aplicado na impressao de azulejos, uma das aplicacdes citadas no presente pedido.
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TBR3336/17 Pedido consiste em uma borracha protetora acoplada ao para-choque dianteiro e
traseiro, aerofdlio traseiro, laterais e portas dos veiculos automotores, em substituicdo aos
frisos e/ou faixas decorativas destas partes dos veiculos automotores. D1 um descreve um
adesivo de espuma (PVA) colado nos carros com a funcdo de proteger a pintura e a lataria
destes, quando os mesmos sofrem pequenas colisdes e arranhdes. D1 especifica a colocagao
da faixa protetora por partes na carroceria como portas, para-lamas, etc. uma patente de
modelo de utilidade protege a nova forma ou disposicdo que resulte em uma melhoria
funcional, no presente caso a melhoria ndo decorre da forma ou disposicao da faixa protetora,
mas do material empregado nela de modo que a matéria reivindicada carece de ato inventivo.

TBR4369/17 O pedido trata de grampo de croché (1) formado por duas bases contrapostas
concentricamente superior (2) e inferior (3) nas quais se engastam por interferéncia duas
hastes cilindricas longitudinais (4), pela existéncia de furos de alocacgdo (5) e assentamento que
as estabilizam em trés posicées equidistantes possiveis, podendo ser envolvidas
sucessivamente por elementos filamentar de enlace (6) os quais produzem tramas com trés
dimensdes de pontos, menor, intermediario e maior em funcdo de cada posicao de encaixe
atribuido as hastes (4) cuja producdo do artigo de vestidura em croché se processa como
auxilio de uma agulha de croché (7), sendo que em sua base inferior (3) ostenta um elemento
de pega (8) para facilitar sua condi¢do de manipulagdo. D1 antecipa a matéria pleiteada: trata-
se de um dispositivo em forma de U para execucdo de croché, constituido por duas bases (1 e
4), conectadas por duas hastes (3), por onde a malha é elaborada, sendo que ambas as bases
possuem furos (5 e 6) para o posicionamento das hastes de acordo com a dimensdo do ponto
que se pretende trabalhar. O pente (4) possui um numero de perfuraces (6) idéntico as
perfuragdes (5) do elemento (1). D1 possui empunhadura (2) para facilitar a manipulagédo do
aparato. Desta forma a matéria reivindicada ndo possui novidade e ato inventivo diante de D1.
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TBR4372/17 O pedido trata de moédulo de barreira rodoviaria de extensdo varidavel que
compreende uma primeira (20a) e uma segunda (20b) estrutura de mddulo de barreira
moviveis uma em relagdo a outra e meios de controle (22) associados ao conector (26) que
acopla as ditas duas estruturas para habilitar seletivamente a extensdo e uma retracdo da
primeira estrutura em relagdo 4 segunda estrutura. D4 mostra placas elastoméricas em que os
modulos irdo alongar-se ou contrair-se em resposta a imposicdo de uma carga ao sistema.
Nenhum dos documentos citados mostra estruturas telescdpicas como as mostradas no
presente pedido, de modo que esta nova forma proporcionada apresenta ato inventivo.
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TBR4393/17 Pedido descreve caixa com parede de fundo para sistema de intertravamento e
empilhamento de unidades pela construgdo de seu fundo (2), um sistema de intertravamento
simultdneo pela sobreposicdo de unidades, sendo o empilhamento efetuado tanto pelo
encosto entre os lados de maior extensdo (3), quanto pelo encosto entre os lados de menor
extensdo (4) alternando-se a sobreposicdo e entrelacando as caixas (1) de modo que se forme
um agrupamento de unidades totalmente intertravadas. Diante de D3 que revela caixa
empilhdvel de construtividade distinta observa-se que por proporcionar melhoria funcional na
medida em que permite um empilhamento diferenciado a melhor forma de protecdo do
pedido em exame é a natureza de modelo de utilidade uma vez que tal disposi¢ao possibilita
melhoria na fungdo de empilhamento. D3 mostra caixa empilhdvel com fundo com seis
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guadros com ressaltos e com uma canaleta central entrecortada por duas canaletas
transversais. Tais canaletas, contudo, ao contrario do presente pedido ndo possuem
espacamento idealizado para receber as bordas duas caixas justapostas de modo que nao se
encaixam de forma justa na caixa adjacente e, portanto, ndo proporciona o mesmo tipo de
intertravamento a que se refere o presente pedido. Contudo por meramente aperfeicoar
funcionalidade ja existente em D3, tal disposicao reivindicada embora dotada de novidade é
destituida de atividade inventiva diante de D3 (caso examinado como patente de invencdo).
Diante de D3 que revela caixas empilhdveis de construtividade distinta observa-se que por
proporcionar melhoria funcional na medida em que permite um empilhamento diferenciado a
melhor forma de protecdo do pedido em exame é a natureza de modelo de utilidade uma vez
que tal disposicao possibilita melhoria na funcdo de empilhamento. Como modelo de utilidade
o pedido possui ato inventivo.
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TBR3246/17 Pedido trata de batente, para portas, em aluminio formato calha. O batente ou
marco em aluminio poderd ser instalado facilmente com massa de cimento ou espuma
expansiva. As molduras para portas do estado da técnica apresentado (D1, D2, D3) possuem
formato em U e sdo semelhantes a calha protegida pela patente em questdo, no entanto, o
gue pode se observa é que ndo se tratam de batentes de portas em formato de calha, mas sim,
de perfis destinados a divisérias. Estas divisdrias jamais poderiam ser preenchidas com
cimento ou outro material, pois sdo objetos de encaixe por parafusos e, portanto, objetos
totalmente distintos do que seja um batente e, portanto, ha ato inventivo.

Fig. 1
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Melhoria funcional
A LPI no Artigo 92 exige que a Patente de Modelo de Utilidade seja dotada de ato inventivo e que resulte
em melhoria funcional no uso ou fabricagcdo do objeto. E, portanto, necessdrio, além de haver a dita
melhoria funcional, a presenca de um contributo minimo de inventividade, o ato inventivo. Se
equipardssemos ato inventivo e melhoria funcional como tendo o mesmo significado, isto implicaria em
estar concedendo uma Patente para resultado, pois uma melhoria funcional em um objeto pode ser
considerada comum ou vulgar para um técnico no assunto. (Res. 85/13 § 4.3.4)
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TBR2896/17 O pedido inicialmente depositado como patente de invengdo trata de invélucro
para acondicionamento de caddver compreendido por um corpo (1) impermeavel a liquidos e
solidos que apresenta forma tipo bolsa, a ser acondicionado dentro de uma urna mortudria (5),
ou isoladamente, definido por conter abertura (6) cujas bordas (2) sdo adequadas ao
fechamento desse invélucro quando da retirada dos restos mortais, compreendendo ainda
sistema de retencdo e absorc¢do (3) localizado na parte interna do invélucro, sendo que dito
sistema de retencdo e absorc¢do (3) contém material absorvente (4) para retenc¢do e absorgao
do necrochorume. D1 revela um invélucro para acondicionamento de cadaver que permita se
obter a retenc¢do e absorcdao do necrochorume dentro do préprio invélucro. Em D1 o invélucro
permanece aberto durante todo o processo de sepultamento, sendo fechado somente quando
da necessidade de remocao dos restos mortais - na exumacao do caddver. O manuseio seguro
dos restos mortais, parece ser mais seguro em D1 que mantém tudo fechado em seu interior,
sem vazamentos, desde o sepultamento, ndo hd porque acreditar que a decomposicdo seja
afetada. O fato de o invélucro permanecer aberto durante o sepultamento ndo pode ser
considerada uma caracteristica técnica que apresente atividade inventiva ou ato inventivo com
melhoria funcional. Desta forma, entende-se que a matéria ndo atende aos requisitos de
patente de invencdo e nem de patente de modelo de utilidade.

Patentes de Invencao

Reivindicac¢des

Esta separagdo entre elementos conhecidos e elementos novos visa apenas facilitar esta distingdo, uma
vez que ndo altera a abrangéncia ou escopo da reivindicagéo, que serd sempre determinado com base no
somatdrio das caracteristicas contidas no predmbulo e na parte caracterizante. (Res. 124/13 § 3.05)

TBR3301/17 E incorreto o entendimento da anulante de que a protecdo da patente incida
somente naquilo que confere ato inventivo a patente, ou seja, no que é apontado na parte
caracterizante da reivindicacdo. Ha aqui uma confusdo sobre dois conceitos distintos: (i) a
protecdo conferida pela patente, (ii) o ato inventivo da patente. [...] De fato a anulante tem
razdo quando existe uma pratica do INPl em se recomendar o posicionamento da expressdo
caracterizante como delimitadora da contribuicdo do estado da técnica uma vez que isso
facilita posteriormente a andlise de ato inventivo pelas Cortes, pois tal exame acaba se
concentrando nos efeitos técnico alcancados pela parte caracterizante da reivindicacdo. E por
esta razdo que o TRF2 em julgado apontado pela anulante indica tal posicionamento da
expressdo caracterizante como “boa técnica de redagdo” (AC 2001.51.01.536505). Trata-se de
uma caracteristica de carater fundamentalmente pedagdgico. O incorreto posicionamento da
expressdo caracterizante (o que ndo é o caso do presente pedido) pode ser facilmente
corrigido pelo reposicionamento da expressdo, porém, ndo tem o condao, por si sd, de anular
uma patente.
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Os termos “constituir de” e “consistir de”, bem como seus derivados, sdo considerados termos fechados de
defini¢do da invengdo. Isto €, se uma reivindicagdo trata de uma “composi¢Go quimica caracterizada por
consistir dos componentes A, B e C”, a presenga de quaisquer componentes adicionais é excluida. (Res.
124/13 § 3.48). Os termos “compreender”, “conter”, “englobar” e “incluir”, bem como seus derivados,
sdo considerados termos abertos de definicdo da invengdo, ou seja, no exemplo acima, a forma
“caracterizada por compreender os componentes A, Be C” ndo se limita a apenas estes elementos, e
pode ser aceita, desde que tais elementos sejam os essenciais para a realizagdo da invengdo (Res.

124/13 § 3.49).

TBR3260/17 uma molécula de DNA caracterizada por compreender as Seq IDs n? 1 e 4 ndo
necessariamente compreendem apenas duas sequéncias bioldgicas. Pelo contrdrio, tais
moléculas compreendem pelo menos duas sequéncias bioldgicas, podendo compreender,
adicionalmente, outras sequéncias.

TBR2863/17 A reivindicacdo pleiteia composicdo compreendendo tartarato de brimoridina, um
componente realcador de solubilidade compreendendo carboximetilcelulose; didxido de
carbono como um conservante; e um componente veiculo liquido. Embora a recorrente afirme
gue é uma caracteristica essencial da composicdo pleiteada o fato da mesma ndo conter
ciclodextrina, a reivindicagdo 1 ndo contempla esta caracteristica. O uso da palavra
“compreendendo”, nesta reivindicacdo, ndo limita a mesma somente aos componentes
explicitamente pleiteados e nomeados, deixando a reivindicacdo ampla o suficiente para
abranger composi¢cdes compreendendo também ciclodextrinas.

Nomes Proprios, Marcas Registradas ou Nomes Comerciais em reivindicagdes ndo devem ser permitidas,
uma vez que ndo hd garantias que o produto ou caracteristica associado a uma marca ou similar ndo
possa vir a ser modificado durante a vigéncia da patente. Elas podem ser autorizadas, excepcionalmente,
se a sua utilizagdo for inevitdvel e se forem geralmente reconhecidas como tendo um significado preciso.
(Res. 124/13 § 3.51)

TBR3630/17 A reivindicacdo 8 trata de formulacdo cosmética contendo Stabileze QM, Ceraphyl
230 e Ceraphyl 294 entre outros elementos. A reivindicagdo ndao cumpre com o disposto no
artigo 25 da LPI. Esta reivindica¢do estd caracterizada por componentes definidos pelo nome
comercial.

Como regra geral, reivindicagdes que definem a invengdo por meio do resultado a ser atingido néio devem
ser permitidas, em particular se elas se referem tdo somente a reivindicar o problema técnico envolvido.
Entretanto, elas podem ser permitidas se a invengdo sé puder ser definida em tais termos ou ndo puder ser
definida mais precisamente sem restringir de modo indevido o escopo das reivindicagdes, e se o resultado
é tal que possa ser direta e positivamente verificado por testes ou procedimentos adequadamente
especificados no relatério descritivo, ou conhecidos por um técnico no assunto, e que ndo requeiram
experimentagdo indevida. Exemplo: Uma reivindicagdo que trata de um material caracterizado por ser
capaz de extinguir chamas de cigarro e cujo relatdrio descritivo apresenta a composicdo quimica deste
material ndo seria aceita, uma vez que o material pode ser caracterizado por sua composi¢do quimica, e
ndo pelo resultado a ser alcanc¢ado pela invengdo. (Res. 124/13 § 3.52) A caracteriza¢éo de um produto
por meio de seus pardmetros so deve ser permitida nos casos em que a invengdo ndo pode ser
adequadamente definida de outra forma, desde que esses par@metros possam ser clara e confiavelmente
determinados, seja pelas indicagbes no relatdrio descritivo, seja através de procedimentos objetivos que
sdo comuns no estado da técnica. O mesmo se aplica a uma caracteristica relacionada ao processo, que é
definido por meio de pardmetros. (Res. 124/13 § 3.55)

TBR3274/17 Reivindicacdo trata de “biocombustivel a base de etanol caracterizado por
apresentar aparéncia homogénea e em estado liquido a pressdo atmosférica e temperatura
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ambiente sendo que a propor¢io de glicerina e etanol poderd variar de acordo com,
principalmente, o custo e a disponibilidade da matéria prima sem que haja perda significativa
na eficiéncia durante a utilizagdo”. Tratam do mesmo tipo de biocombustiveis, isto é, que
utilizam dlcool e glicerina e que sdo empregados como alternativa aos combustiveis
atualmente existentes, tal como o presente pedido, que é, desta forma, destituido de
atividade inventiva. O trecho final “... de acordo com, principalmente, o custo e a
disponibilidade da matéria-prima sem que haja perda significativa na eficiéncia durante a
utilizagdo”, nao pode ser considerado uma caracteristica técnica, mas apenas explicativo.
Ainda, dentro deste trecho final, a expressao “sem que haja perda significativa na eficiéncia
durante a utilizagdo” é um objetivo desejado para a inveng¢do e ndo uma caracteristica técnica
que leve a obtencdo deste objetivo (artigo 25 da LPI). Inicialmente, cabe comentar que a
proporc¢do entre os constituintes em qualquer faixa ndo pode ser aceita, pois uma proporg¢ado
de 0% de glicerina significaria 100% de alcool e este biocombustivel ja muito bem conhecido
como liquido e homogéneo. O mesmo pode ser dito quando se atinge 100% de glicerina, ou
seja, auséncia de alcool, j& ensinado por D3. A caracteristica técnica (b) ser liquido a
temperatura e pressdao ambientes ndo agrega efeito técnico, pois ambos os componentes,
glicerina e alcool, sdo liquidos nesta temperatura e pressao, portanto, trata-se de uma simples
mistura de liquidos.

TBR3504/17 Reivindicagdo pleiteia forma de dosagem farmacéutica sdlida orodispersivel,
caracterizada pelo fato de que compreende de 10 a 600 pg de acetato de desmopressina,
medida como base livre, em que a forma de dosagem sodlida orodispersivel se desintegra na
boca dentro de 10 segundos. Reivindica¢Ges que definem a invengdo por meio do resultado a
ser atingido ndo devem ser permitidas, em particular se elas se referem tdo somente a
reivindicar o problema técnico envolvido. No caso, o problema técnico envolvido é propiciar
uma formulacdo que forneca desmopressina com biodisponibilidade adequada, isto é,
dispersdo de desmopressina na boca em tempo curto (até 10 s) para ser absorvido pela
mucosa bucal. Dessa forma, ndo ha dudvida que a recorrente tenta reivindicar um produto
(forma de dosagem farmacéutica solida orodispersivel) pelo resultado atingido por ela
(desintegracdo dentro de 10 segundos). Formas farmacéuticas devem ser caracterizadas
adequadamente por seus componentes de forma qualitativa e, em alguns casos,
quantitativamente, pois sdo estes componentes, as caracteristicas técnicas que levam ao
efeito técnico requerido para a alegada invencdo. Definir a matéria pleiteada pelo resultado a
ser atingido amplia o escopo da matéria, na medida em que requer protecdo para outras
formulagbes que se diferenciam por seus componentes, mas que podem resolver de forma
alternativa o problema técnico apontado. Tal trecho ndo pode ser considerado para aferir
novidade ou atividade inventiva em relagdo ao estado da técnica considerado relevante, uma
vez que requer experimentagdo excessiva de um técnico no assunto, ha formas mais simples
de definir a matéria pleiteada (como citado, pelos componentes da formulacdo) e torna
imprecisa a matéria pleiteada, ndo atendendo o disposto no Art. 25 da LPI.

TBR1649/17 A matéria pleiteada no quadro reivindicatorio trata de formulacdo farmacéutica
contendo tolterodina caracterizada pelo fato de que exibe uma liberagdo controlada in vitro do
ingrediente ativo no tampao fosfato em pH 6,8 de 30 a 95% apds 3 horas e ndo menos do que
80% apds 18h. a recorrente reivindica uma formulagdo farmacéutica contendo tolterodina
pelo resultado a ser atingido, ou seja, liberar controladamente in vitro o referido ingrediente
ativo em faixas e condicGes determinadas. A matéria pleiteada nas reivindicacées 1 a 12 trata
de formulagao farmacéutica que pode ser definida de forma ndo ambigua pelos componentes
da dita formulacdo de forma quali e/ou quantitativamente. O resultado a ser atingido, que a
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recorrente usa para caracterizar a matéria, é resultado direto das caracteristicas técnicas da
formulacgdo. Portanto, ndo é admissivel caracterizar a matéria pleiteada pelo resultado obtido.
Tal caracterizacdo torna a matéria pleiteada imprecisa, ndo atendendo ao disposto no Art.25
da LPI.

TBR3403/17 A presente invencdo se refere a uma particula de composicio de dxido de metal
comprimida compreendida por um éxido de metal e um aglutinante, com o aglutinante
preferencialmente sendo uma composicdo de celulose insolivel em agua. A insercdo na
reivindicacdo 1 de que as particulas possuem uma capacidade de retencao de uma quantidade
média de enxofre igual a pelo menos 10% do peso das mesmas, também ndo evidencia
nenhum efeito técnico novo, pois o estado da técnica ja ensina que particulas semelhantes as
do presente pedido suportem quantidades de enxofre igual a no maximo 20%, ou seja, o dobro
do valor minimo especificado na reivindicacdo 1. Portanto, também nao é possivel reconhecer
algum efeito técnico nesta caracteristica. Além disso, o item (d) da nova reivindicagdo 1
especifica uma capacidade de retencdao de uma quantidade média de enxofre igual a pelo
menos 10% do peso das mesmas, refere-se a um resultado ou objetivo desejado destas
particulas e ndo uma caracteristica técnica que conduza a este resultado. Desta forma,
entende-se que as alega¢des do Recorrente ndo foram convincentes e a matéria objeto de
protecdo ndo atende ao requisito de atividade inventiva (D1 e D2).

TBR2817/17 O produto reivindicado na atual reivindicacdo 1 é caracterizado tanto pelo o seu
processo de obtencdo (pardametro b) quanto pela sua propriedade fisico-quimica, a saber,
capacidade de absor¢do (parametro a). A caracterizacdo a partir de propriedades fisico-
guimicas é permitida quando a estrutura de um composto quimico ndo é conhecida. Ndo é o
caso do presente pedido, em que temos um produto manufaturado a partir de um processo de
producdo que, poderia muito bem ser descrito com base em sua composicdo quimica através
da constituicdo do polimero absorvedor (A) e dos outros aditivos (B). O quadro reivindicatdrio
alternativo apresentado na fase recursal supera o dbice referente a falta de clareza e precisao,
por especificar nas reivindicagGes independentes as faixas de concentra¢des usadas para o
acido aminopolicarboxilico, para o agente de reticulagdo interna e para o agente de reticulagao
de superficie.

As reivindicagbes deverdo ser fundamentadas no relatdrio descritivo, caracterizando as particularidades do
pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da protegdo (LPI artigo 25). O pedido deve
conter uma ou mais reivindicagbes, a(s) qual(is) deve(m): (i) definir a matéria para a qual se requer a
protegdo, (ii) ser clara e precisa, e (iii)ser fundamentada pelo relatdrio descritivo. (Res. 124/13 § 3.01). A
condigdo de que as reivindicagbes devem ser claras se aplica para reivindicagées individuais bem como
para o quadro reivindicatério como um todo. A clareza das reivindicagées é de fundamental importdncia,
jé que as mesmas definem a matéria objeto da protegdo. Assim, o significado dos termos das
reivindicagbes deve ser claro para um técnico no assunto a partir da redagdo da reivindicagdo, com base
no relatério descritivo e desenhos, se houver. Tendo em vista as diferengas no escopo da protecdo
alcangada por diversas categorias de reivindicagdes, o examinador deve assegurar que a redagcdo da
reivindicagdo € clara para a categoria que representa. (Res. 124/13 § 3.36)

TBR3307/17 A reivindica¢do 1 ndo atende ao disposto no Art. 25 da LPI e na Instrucdo
Normativa n2? 30/2013 Art. 42 (lll), pois a matéria pleiteada ndo esta definida de maneira clara,
precisa e positiva uma vez que se refere a categoria de comutador automatico para na parte
caracterizante a possibilidade desse comutador ser manual, o que torna a reivindicacao
contraditdria sobre qual o objeto que estad sendo protegido.
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TBR3013/17 A reivindicacdo 13 é de equipamento, de acordo com a reivindicacdo 12,
caracterizado pelo fato de que compreende: transmitir o cddigo de identificacdo, o status do
operador de veiculo e a marca ou registro de hora correspondente a hora em que o status do
operador de veiculo foi alimentado; e receber o cddigo de identificacdo, o status do operador
de veiculo e a marca de hora em uma esta¢do central, em que um segundo dispositivo de
armazenamento estd localizado na estacdo central. Esta reivindicacdo 13 estabelece uma
relacio de dependéncia com uma reivindicacdo de método (reivindicacdao 12), além de ser
caracterizado por um conjunto de etapas, o que esta mais condizente como uma reivindicacao
de método, desta forma, esta reivindicacao ndo atende ao critério de clareza.

TBR617/17 Falta clareza e precisdo na reivindicacdo 1 tendo em vista a frase “o pesticida
soluvel em dgua compreendendo glifosato ou um sal ou éster do mesmo”, uma vez que o
glifosato e seus analogos apresentam conhecida baixa solubilidade em agua.

TBR3365/17 Composicdo para administracdo parenteral, e, método para prevenc¢do ou
tratamento de infec¢Bes ou infestacdes por helmintos, acarideos ou artrépodo endo- ou
ectoparasiticos em um animal de sangue quente. A reivindicacdo 1 do quadro reivindicatorio
supramencionado ndo atende ao disposto no Art. 25 da LPI ja que ndo define de modo claro e
preciso ao que exatamente se refere aos termos: alcool aromatico, amida ciclica e cadeia
média. A redacdo da reivindicacdo 1 citada d4 margem ao entendimento de uma infinidade de
compostos que tornaria infinddvel o trabalho do técnico no assunto em definir quais seriam as
estes solventes e co-solventes para obteng¢do da formulagdo pleiteada.

TBR3635/17 Pedido reivindica método de controle de infestacdo por pragas de insetos em
uma plantacdo de soja, caracterizado pelo fato de que compreende prover na dieta da referida
praga de inseto uma célula de soja transformada para expressar um polipeptideo Cryl
possuindo atividade inseticida contra a referida praga de inseto. Para atendimento ao requisito
de clareza e precisdo quanto a matéria objeto da protecao (artigo 25 da LPI), um método deve
ser caracterizado por suas etapas. Assim sendo, o método ora pleiteado deve ser caracterizado
como método de controle de infestacdo de uma planta de soja por um inseto da familia
Tortricidae caracterizado por compreender a transformac¢do da planta com uma sequéncia de
acidos nucleicos como definida em Seq ID n2 1, Seq ID n2 3 ou Seq ID n2 4.

TBR2871/17 A falta de clareza das expressdes “... num solvente, com um composto de
resolugdo tendo uma estereoespecificidade definida, para formar uma solugdo...”, “ ... deixar a
mistura em repouso durante tempo suficiente para permitir a precipitacdo substancial...”
descritas na reivindicagdao 1 sdao expressdes genéricas, ja que ndo é possivel identificar com
clareza quais solventes e agentes de resolucdo estdo englobados na reivindicagdo, bem como

tempo da etapa de cristalizacao, e portanto, ndo atende o disposto no artigo 25 da LPI.

TBR3475/17 A reivindicagdo 1 pleiteia composto caracterizado pelo fato de que apresenta a
seguinte formula: na qual R7a é hidrogénio, alquila, arila ou aralquila; R10 é uma cadeia linear
ou ramificada de alquileno, uma cadeia linear ou ramificada de alquenileno, uma cadeia linear
ou ramificada de alquinileno ou cicloalquileno e cada R14 e R14a é independentemente
hidrogénio ou alquila; como um estereosiémero simples, uma mistura de estereoisomero ou
uma mistura racémica de estereoisdmeros. A reivindicagcdao 1 emprega termos genéricos, como
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alquila, aralquila, haloalquila, alcéxi, haloalcéxi, cicloalquila, arila, alquileno, cicloalquileno, os
quais ndo sdo capazes de definir de maneira clara e precisa a matéria ora pleiteada.

Rl4 CH2R143
o] O

OH O-R!%-C(O)OR"?

HO

TBR3409/17 produto comestivel folhado ndo refrigerado caracterizado por compreender uma
pluralidade de faixas postas em camadas uma sobre a outra, em que cada faixa compreende
pelo menos um primeiro material de fluido intercalado entre pelo menos duas camadas de um
segundo material de fluido diferente que envolve completamente o primeiro material de
fluido, em que o segundo material de fluido flui em uma temperatura, porém, solidifica em
uma temperatura inferior e nem o primeiro material de fluido nem o segundo material de
fluido é uma massa de doce dura. O produto é descrito como formado por dois materiais
fluidos onde as Unicas caracteristicas dadas aos mesmos eram: ndo sdao massas de doce duras,
o segundo material flui em uma temperatura, mas solidifica em uma temperatura superior e o
primeiro é diferente do segundo. Todavia, apenas conhecendo tais caracteristicas, ndo é
possivel associd-las a um grupo de substancias especifico, ja que estas propriedades poderiam
ser atribuidas a uma vasta gama de compostos diferentes que ndo teriam as mesmas
caracteristicas fisicas e quimicas de modo a resultar no comportamento esperado de textura,
viscosidade, flexibilidade, paladar e boas condi¢Ges de armazenamento, reduzindo a tendéncia
a grudar em sua embalagem, ou até mesmo ter caracteristicas de confeitaria. Destarte
constata-se caréncia dos requisitos de clareza e precisdo na reivindicagdao 1 , infringindo o
artigo 25 da LPI.

7

TBR3283/17 A expressdo “abaixo de 6°C” é ampla e n3o define de forma clara e precisa o
limite inferior da faixa de temperatura na qual o processo ird funcionar. Ndo é possivel
depreender do relatdrio descritivo se o processo sera efetivo a temperaturas muito baixas,
visto que é surpreendente o aumento da solubilidade a 6°C. Do exposto, solicita-se que seja
estabelecido um limite inferior de temperatura (artigo 25 da LPI).

TBR3393/17 Reivindicacdo trata de composicdo, caracterizada pelo fato de compreender
farinha pelo menos parcialmente desengordurada de uma fonte de planta contendo triptofano
ligado a proteina, dita fonte de planta tendo sido processada para pelo menos parcialmente
remover o 6leo nela contido para produzir dita farinha tendo uma fonte natural de triptofano
superior a sua fonte de planta, uma fonte de carboidrato tendo um indice glicémico elevado e
um diluente ou veiculo fisiologicamente aceitavel para a mesma, para induzir sono, aliviar um
disturbio de ansiedade, depressdo, compulsdo obsessiva, agressao, dor cronica ou disturbio de
alimentagdo, em um humano em necessidade do mesmo. A expressdo “fonte de carboidrato
tendo um indice glicémico elevado” ndo tem clareza, uma vez que a mesma refere-se a um
efeito esperado (induzir um aumento dos niveis de insulina no sangue no individuo
consumindo a composi¢do). Tais carboidratos devem ser definidos de forma clara e precisa
como sendo selecionados entre glicose, maltose, sacarose e suas combinagdes.
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TBR575/17 Constatada auséncia de fundamentacdo no relatério descritivo (artigo 25 da LPI),
pois a reivindicacdo pleiteia um método para a producdao de um ou mais alcoois, tendo em
vista que o relatdrio descritivo do presente pedido somente revela método para a producado de
etanol (um Unico alcool especifico).

TBR3442/17 Reivindicacdo trata de “Método para elevar a eficiéncia econémica da cadeia de
atendimento do sistema de saude e eficdcia do atendimento médico, o qual viabiliza uma
disposigcdo do tipo on-line dos dados do paciente, nos pontos de atendimento, envolvendo os
seguintes dominios: a) os planos de saude, b) consultérios médicos, c) farmdcias, d)
laboratdrios, e) hospitais, f) clinicas, g) centros de distribuicGo de medicamentos, h) centros de
distribuicdo de materiais médicos e cirurgicos, sendo caracterizado pelo fato de que: no dmbito
do dominio dos planos de saude, empresas contratantes, hospitais e clinicas, o método em
questdo propicia a implementacdo de uma central de distribuigdo de medicamentos, a qual
recebe as solicitacbes de medicamentos receitados pelo médico ao paciente, integrando-se a
um ERP (Enterprise Resource Planning) da empresa conveniada ou da operadora ao centro de
distribuicdo, para autorizacdo e desconto em folha”. Apesar de o Quadro Reivindicatério
pleitear a categoria de processo, sua redacdo estd na forma de “meios mais funcbes”, o que
tipifica a categoria de produto, ndo a de processo. A reivindicacdo independente 1 ndo
apresenta uma ordenacdo de etapas para caracterizar um processo e, portanto, ndo possui
clareza.

TBR2943/17 A reivindicacdo se refere a uma mera listagem sumadria de componentes tais
como resistores, capacitores e outros, sem que se descreva a interligacdo de tais
componentes, de modo que ndo possui clareza.

TBR3291/17 Reivindicacdo inicial pleiteava uso de residuos de mineracdo e/ou perfuracdo,
caracterizado pelo fato de que é na recuperacdo ambiental de regiGes de mineragdo extintas
ou exauridas, através do aproveitamento dos referidos residuos. Tal reivindicacdo é muito
ampla pleiteando o uso dos residuos de mineragdo/perfuracdo em geral em qualquer processo
de recuperagdo ambiental e ndo atende ao artigo 25 da LPI.

TBR3271/17 A reivindicagdo Unica do pedido também ndo esta fundamentada no relatério
descritivo, contrariando o Art. 25 da LPI, porque a chamada célula de produgdo (sistema) é
segundo o relatério descritivo composta pelo dispositivo de moagem, dispositivo separador |,
dispositivo secador e dispositivo separador Il, enquanto que na reivindica¢do 1 foi omitido o
dispositivo de moagem.

TBR3276/17 A invencdo reivindica um “Processo para a preparacio de um produto de
fermentag¢do de material lignoceluldsico, caracterizado pelo fato de que compreende as
seguintes etapas: a) opcionalmente, pré-tratamento; b) opcionalmente, lavagem; c) hidrdlise
enzimdtica; d) fermentacgdo; e e) opcionalmente, recuperacdo de um produto de fermentagdo;
em que na etapa c) uma composicdo enzimdtica é usada que tem uma temperatura ideal de
552C ou mais, e compreende atividade de endoglucanase e/ou atividade de celobiohidrolase
e/ou atividade de B-glucosidase, o tempo de hidrdlise é de 40 horas ou mais e a temperatura
de hidrélise é de 55°C ou mais, o teor de matéria seca na etapa de hidrdlise c) é 14%
(peso/peso de matéria seca) ou mais, e em que na etapa d) a fermentacéo é conduzida com
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uma levedura do género Saccharomyces que é capaz de fermentar pelo menos um agucar C5”.
O relatério descritivo descreve tudo o que um técnico no assunto precisa para chegar a
composicao enzimatica utilizada na presente invencdo, mas apenas para uma delas. O que o
relatério descritivo ndo oferece é suporte para todo o escopo tal como reivindicado. Ou seja, o
cerne do problema estd na redacdo da reivindicagdo que esta redigida de maneira muito
ampla. Para além do que foi descrito. Como as reivindicagdes devem ser lidas em conjunto
com o relatério descritivo para a determinagao do escopo a ser protegido, temos um caso de
combinacdo do artigo 25 com o artigo 24 da LPl. Na reivindicacdo 1, apenas consta as
propriedades que ela deve conter. Assim, a referida composicdo pode ser qualquer enzima
que: tem uma temperatura ideal de 55°C ou mais; compreende atividade de endoglucanase
e/ou atividade de celobiohidrolase e/ou atividade de R-glucosidase; Mas, o que de fato ela é ?
Que componentes contém essa composi¢cdo enzimatica? De onde ela vem ? E a auséncia
dessas informac0es no texto da reivindicagdo que a torna imprecisa e ampla. Da maneira como
definida, a composicao em questdo pode até mesmo incluir enzimas ainda sequer conhecidas.
Ndo é que uma reivindicacdo ndo possa definir de maneira ampla uma caracteristica em
termos de sua fung¢do , mas quando todo o conteudo do pedido transmite a impressao de que
uma fungdo deve ser realizada de uma maneira particular, como é o caso do presente pedido,
em que a composicdo enzimatica empregada na etapa (c) é claramente a enzima obtida de
Talaromyces, entdo, tal reivindicacdo nao é admissivel, devendo ser restringida.

TBR3376/17 N3o ha fundamentagdo técnica no relatério descritivo, nem clareza e precisdo,
para vacina de DNA compreendendo um plasmideo contendo uma sequéncia nucleotidica
codificando qualquer imunégeno de BHV-1 (artigo 25 da LPI). Além disso, tal matéria foi
considerada desprovida de atividade inventiva (artigos 82 e 13 da LPI), uma vez que o estado
da técnica ja sugeria vacina de DNA compreendendo um imundgeno qualquer de BHV-1 +
DMRIE + DOPE. Para reconhecimento de atividade inventiva (artigos 82 e 13 da LPI) e
fundamentacdo no relatério descritivo, clareza e precisdo (artigo 25 da LPI), reitera-se que é
necessario restringir a reivindicacdo principal 1 para vacina de DNA plasmidial compreendendo
gB de BHV-1 sob a forma [TM-Cter], gC de BHV-1 sob a forma [TM-Cter] e gD de BHV-1 sob a
forma [TM-Cter] e o complexo DMRIE-DOPE.

TBR574/17 O pedido foi indeferido por pleitear prote¢do para polinucleotideo caracterizado
por codificar uma proteina ANT de Seq ID especifica. O pleito de proteg¢do para polinucleotideo
caracterizado por codificar um determinado polipeptideo ndo pode ser aceito por auséncia de
clareza e precisdo (artigo 25 da LPI). Visando contornar tal objecdo, a recorrente definiu, no
novo quadro reivindicatério apresentado, as sequéncias polinucleotidicas por compreenderem
o polinucleotideo de Seq ID n? 1. O presente pedido revelou exemplos que demonstram a
influéncia efetiva da sequéncia polinucleotidica Seq ID n2 1 de soja (presente pedido) na
regulagdo da quantidade de biomassa, tamanho de érgdos florais e sementes em plantas
transgénicas, é possivel reconhecer novidade e inventividade na presente matéria.

TBR2923/17 Composi¢cdo multienzimatica que apresenta atividades glicoamilasica, proteolitica
e xilanasica, caracterizada pelo fato de ser constituida de farelo de trigo umidificado e tratado
termicamente, fermentado com uma cepa de Aspergillus niger [...] as ditas atividades
glicoamilasica, proteolitica e xilandsica estando presentes em valores minimos a seguir:
glicoamilasica pelo menos 100 UG por grama de matéria seca, proteolitica: pelo menos 100 UP
por grama de matéria seca, xilandsica: pelo menos 100 UX por grama de matéria seca.
reivindicacdo de composicdo quanto pelo fato dela, somente, possuir um Unico ingrediente, o
farelo de trigo, o que, numa analise, a priori, até confunde o leitor sobre se de fato é ou ndo
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uma composicdo ja que ndo contém uma mistura de elementos. Um exame mais aprofundado,
entretanto, revela que o referido ingrediente passou por um procedimento e que, em
consequéncia, contém uma mistura de enzimas. Mas, tais elementos somente existem porque
o farelo de aveia foi fermentado (verbo no participio, etapa processual) de modo a adquirir
propriedades particulares inexistente na natureza ou no estado da técnica. A redacdo da
reivindicagdo prossegue listando os valores minimos de atividade enzimatica aceitdveis. Essa
redacdo ndo é precisa porque atividade enzimatica ndo é caracteristica técnica, mas
propriedade. Propriedades ndo caracterizam composicdo; ingredientes caracterizam
composicao.

TBR4345/17 Processo para produzir uma planta tendo uma biomassa modificada,
caracterizado pelo fato de que compreende alterar a expressdo do polinucleotideo
recombinante conforme definido na reivindica¢cdo 1 ou os niveis de expressdo ou atividade de
um polipeptideo em uma planta, em que o referido polipeptideo compreende uma sequéncia
selecionada entre aquelas de residuos de aminodcidos 35 até 40 da SEQ ID NO: 2 [...] desse
modo produzindo uma planta modificada, e selecionar uma planta para uma alteracdo na
biomassa da planta. o processo revelado no presente pedido compreende as seguintes etapas
essenciais:1) Introduzir na planta o polinucleotideo recombinante conforme definido na
reivindicacdo 1 ou o vetor de expressdo conforme definido na reivindicacdo 3; 2) Selecionar
uma planta transgénica com aumento de biomassa em comparac¢do a planta selvagem (ndo
transgénica). A definicdo de uma etapa essencial do processo como sendo “.... alterar os niveis
de expressdo ou atividade de um polipeptideo em uma planta, em que o polipeptideo é
selecionado entre os citados na reivindica¢do 1 ...” ndo define clara e precisamente a matéria
objeto da protecdo, contrariando o disposto no artigo 25 da LPI. Isso porque a alteracdo nos
niveis de expressdo de polipeptideos especificos consiste no resultado alcancado pelo uso do
processo em questdo e ndo em uma etapa do processo.

TBR3641/17 No pedido original a mesma molécula esta definida de maneira ampla e indireta -
por meio da proteina que ela codifica, por meio de uma sequéncia outra (indefinida) maior
que compreenda a SEQ ID N° 1, por meio das sequéncias que reconhecem (hibridizam) com
elas e sequéncias derivadas devido a degeneracdo do cédigo genético. Tal redacdo ndo pode
ser aceita. Além de nao definir com clareza e precisdo a matéria reivindicada, a redagdo é
ampla. Tdo ampla que é impossivel ndo compreender sequéncias naturais. Diante de todo o
acima exposto, reitera-se a opinido levantada pela primeira instancia de incidéncia no artigo
25 e no artigo 10 (IX) da LPI.

TBR2901/17 As Diretrizes de Biotecnologia sdo muito claras na determina¢do das formas
possiveis de caracterizagdo clara e precisa de um anticorpo monoclonal, quais sejam, pelo
numero de depdsito de seu hibridoma produtor e, adicionalmente, por sua Seq ID. Nao é
possivel o patenteamento de anticorpo monoclonal definido por seu ligante (nas Diretrizes, o
ligante é a proteina X e no presente pedido dividido, o ligante é o fator D humano, mesmo que
o fator D humano esteja definido por sua Seq ID e mesmo que seu epitopo de ligacdo ao
anticorpo monoclonal 166-32 seja conhecido). Ou seja, um anticorpo monoclonal
caracterizado pela ligacdo do referido anticorpo ao fator D humano e pela inibicdo da ativacdo
do sistema complemento em uma razdo molar especifica para uso terapéutico, conforme
pleiteado no presente pedido dividido, ndo é passivel de protecdo por auséncia de clareza e
precisdo quanto a abrangéncia da matéria pretendida, contrariando o disposto no artigo 25 da
LPI.
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TBR3360/17 O depdsito do hibridoma ATCC PTA-3580, que ¢ produtor do anticorpo
monoclonal ora pleiteado AJH10, se deu apds a data de depdsito do presente pedido. Assim
sendo, considerando-se que as Diretrizes determinam que é essencial que o depdsito do
hibridoma ocorra até a data de depdsito do pedido e que até a data de depdsito do presente
pedido o depdsito do hibridoma nao havia sido efetuado, é mantida a objecdo referente a
auséncia de suficiéncia descritiva, clareza e precisdo do anticorpo pleiteado AJH10,
contrariando o disposto nos artigos 24 e 25 da LPI.

TBR2994/17 O presente pedido foi indeferido por auséncia de clareza e precisdo quanto a
matéria objeto da protecdo, uma vez que manteve em seu quadro reivindicatorio expressoes
jd objetadas em pareceres técnicos anteriores, tais como “polinucleotideo que codifica um
polipeptideo de Seq ID n? 5 ou Seq ID n? 7” e “polinucleotideo tendo pelo menos 95% de
identidade de sequéncia a Seq ID n° 4 ou Seq ID n2 6”. Foi explicitado que, para atendimento
ao requisito de clareza e precisdo (artigo 25 da LPI), sequéncias polinucleotidicas devem ser
definidas por suas Seq ID especificas, e ndo por codificar determinada proteina ou por
apresentar percentual de identidade com determinada sequéncia.

TBR3011/17 A invencdo reivindicada trata de um método para produzir qualquer anticorpo
possuindo N-glicanos glactosilados, ndo estando limitado a anticorpos especificos. A
reivindicacdo pleiteia: “Método para prover uma planta transgénica capaz de expressar uma
proteina recombinante com a capacidade para estender um glicano N-ligado com galactose
caracterizado por compreender cruzar uma planta transgénica que expressa beta 1,4-
galactosiltransferase de mamifero com uma planta que expressa um anticorpo; colher a
progénie do dito cruzamento e selecionar uma planta progénie desejada que expresse o dito
anticorpo”. De fato, ndo se trata de reivindicacdes de produto, mas de reivindicacbes de
processo em que a protecdo se dara sobre as etapas processuais que modificam os pontos de
partida até o produto final. Nem os pontos de partida e nem o produto obtido ao final do
processo se encontram no escopo de protecdo do pedido em exame. Mais ainda, o processo
nao é especifico para uma SEQ ID especifica. Nesse ponto, concorda-se com a recorrente de
que nao se faz necessaria a inclusdo de SEQ ID nas reivindicagdes, ou mesmo de uma Listagem
de Sequéncias no relatério descritivo do pedido. Por outro lado, independente da questdo das
SEQ Ids, também é possivel perceber que a reivindicagdo nao esta redigida de maneira clara e
precisa. Da leitura do quadro reivindicatério, o que se verifica é que o processo reivindicado
parte de dois pontos de partida: 1) uma planta transgénica que expressa uma beta 1,4-
galactosiltransferase de mamifero; e 2) uma segunda planta (transgénica?) que expressa um
anticorpo (que anticorpo? Qualquer anticorpo? Um anticorpo de interesse?) Em que essas
duas plantas sdo cruzadas para gerar uma progénie A progénie é selecionada para selecionar
uma planta que expresse o dito anticorpo (e onde se insere a beta 1,4-galactosiltransferase no
processo? Esse anticorpo é o mesmo anticorpo produzido pela segunda planta transgénica?).
Ou seja, o final do processo ndo gera o produto descrito no preambulo, qual seja, uma planta
transgénica que é capaz de expressar uma proteina recombinante com a capacidade de
estender um glicano N-ligado com galactose. Ha problemas de redacdo, sim, nessa
reivindicagao.

TBR3406/17 Uma proteina deve ser caracterizada de forma clara e precisa através de sua Seq
ID especifica. Nao é possivel aceitar pleito de prote¢do a sequéncias bioldgicas caracterizadas
por porcentagem de identidade com uma Seq ID de referéncia. Assim sendo, ndo é possivel
aceitar a expressao “tendo pelo menos 95% de identidade com” devendo a mesma ser retirada
da reivindicagdo 1.
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TBR3007/17 O presente pedido foi indeferido por auséncia de definicdo clara e precisa
(através das Seq IDs especificas) das enzimas de ramificacdo e amilossacarase, que sdo
enzimas fundamentais no método pleiteado. Com relacdo a esta objecdo, a recorrente
ressaltou que a matéria reivindicada nao esta direcionada as enzimas per se, mas a métodos e
uso, sendo a invencdo relacionada ao fornecimento de plantas e células de plantas que
produzem amido modificado com melhores propriedades fisico-quimicas. A necessidade de
determinacgdo clara e precisa de sequéncias bioldgicas através de suas Seq IDs especificas ndo
se restringe apenas a reivindicacdes de produto, sendo aplicdveis também a reivindica¢des de
processo/método/uso.

TBR3294/17 Pedido reivindica vetor de expressdo caracterizado por um gene exdgeno. O item
(b) da reivindicacdo 1 “cerca de 130 pares de base contiguos de cerca de 38 e mais acima da
caixa TATA do gene SBMu200” permanece sem condi¢des de ser aceito por duas razdes: em
primeiro lugar, o gene nao esta caracterizado por sua SEQ ID No., mas por seu nome SBMu200,
o que é considerado impreciso. O nome sé pode ser aceito quando a sequéncia bioldgica ja for
conhecida no estado da técnica e ndo for o objeto principal da invencdo, o que ndo é o
presente caso. Em segundo lugar, a expressdao “cerca de” é inaceitdvel na redacdo de
reivindicagdes, também por acarretar em imprecisao.

TBR3635/17 As sequéncias bioldgicas devem ser caracterizadas clara e precisamente através
de suas Seq ID correspondentes especificas, para conformidade com o disposto no artigo 25 da
LPI. Assim sendo, acidos nucleicos devem ser caracterizados por suas Seq ID especificas de
acidos nucleicos e polipeptideos devem ser caracterizados por suas Seq ID especificas de
polipeptideos. Ressalta-se que ndo é possivel aceitar a caracterizagdo de um acido nucleico
pela Seq ID do polipeptideo codificado pelo mesmo. Assim sendo, uma vez que o acido
nucleico utilizado no método ora pleiteado pelo QR preferido foi caracterizado pelo
polipeptideo codificado pelo mesmo (polipeptideo de Seq ID n? 2), ndo é possivel aceitar tal
quadro reivindicatério preferido por auséncia de clareza e precisdo quanto a matéria
pretendida (artigo 25 da LPI).

TBR3408/17 Nio é possivel aceitar o pleito de prote¢do a um acido nucleico caracterizado por
codificar um determinado polipeptideo, assim como também nao é possivel aceitar a defini¢ao
de uma dada sequéncia bioldgica com base em porcentagem de identidade com uma outra
sequéncia bioldgica especifica (no caso, pelo menos 88% de identidade com a Seq ID n2 445) .
N3o é possivel a prote¢do a sequéncias bioldgicas que ndo estejam definidas de forma clara e
precisa por suas Seq ID especificas.

TBR3414/17 A partir da leitura do quadro reivindicatério aceito para fins de exame técnico,
verifica-se que a reivindicagao 9 define a seguinte caracteristica técnica: .”..de estarem na
forma de formulagdo digeriveis incluem comprimidos, cdpsulas, pés, comprimidos mastigdveis,
cdpsulas, suspensées orais, alimentagcdo enteral, nutracéuticos e alimentos funcionais”.
Todavia, é importante ressaltar que tal reivindicacao faz dependéncia as reivindica¢des 1 a 8,
as quais fazem referéncia a uma composi¢do na forma de emulsdo. Logo, considera-se que as
caracteristicas técnicas da reivindicagdo 9, destacadas acima, estdo tecnicamente
inconsistentes com as reivindicagGes 1 a 8, resultando em falta de clareza e precisdo da
matéria ora pleiteada. Em consequéncia disto, a reivindicagdo 9 ndo atende o disposto no
artigo 25 da LPI.
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TBR3426/17 Elementos que trazem indefinicdo/imprecisdo/inconsisténcia a matéria pleiteada
(Art. 25 da LPI). A reivindicacdo pleiteia “Associacdo do acetato de triancinoloma 40mg com o
nitrato de prata a 0,5% no tratamento dos hemangiomas e linfohemangiomas por infiltra¢do
intralesional em criang¢as caracterizado por apresentar-se em um kit contendo uma ampola de
1.0 ml de nitrato de prata a 0.5%, uma ampola de 1.0 ml de acetato de triancinolona, seringa
descartdvel de 10 ml, uma agulha de aspiragdo, uma agulha longa de 24 mm”. O termo
“associacdo” é demasiado amplo e impreciso, podendo se referir ndo apenas ao produto, mas
também ao ato de associar. Isto caracteriza método terapéutico (Art. 10(VIII) da LPI, matéria
ndo considerada patenteavel. Dessa forma, para que o pedido em tela se adeque a legislacao
vigente, a reivindicacdo deve ser reescrita como: “Kit farmacéutico para tratamento dos
hemangiomas e linfohemangiomas por infiltragdo intralesional em criangas caracterizado por
conter uma ampola de 1,0 ml de nitrato de prata a 0,5%, uma ampola de 1,0 ml de acetato de
triancinolona 4%, seringa descartdvel de 10 ml, uma agulha de aspira¢éo, uma agulha longa de
24 mm”.

TBR2553/17 A faixa de perdxido pleiteada para caracterizar o excipiente (0,1 a 600 mEq/g) é
demasiado ampla e imprecisa, ndo apresentando suporte no relatério descritivo e, por
conseguinte, ndo atendendo o disposto no Art. 25 da LPI. Ademais, s6 ha suficiéncia descritiva
para uma faixa bastante estreita de mEqg/g, ou seja, entre 5-100, ndo sendo possivel visualizar
gue a matéria seja reproduzivel por um técnico no assunto com base no ensinado no relatério
descritivo, sem experimenta¢gdo demasiada, numa faixa tdo ampla de perdxido (0,1-600
mEg/g) quanto a pleiteada na reivindicacdo 1.

TBR3596/17 Forma de dosagem farmacéutica caracterizada pelo fato de compreender uma
dispersdo solida ou uma solugdo soélida de (2S, 3S, 5S)-2-(2,6-Dimetilfenoxiacetil)amino-3-
hidroéxi-5-[2S-(1-tetraidro-pirimid-2-onil)-3-metilbutanoil]- 5 amino-1,6-difenilexano (ABT-378;
lopinavir) em uma quantidade terapeuticamente eficaz, em que a referida forma de dosagem
é ingerida por um paciente sem alimento ou em condi¢Ges de jejum. Com relacdo a expressao
“...em que a referida forma de dosagem ser ingerida por um paciente sem alimento ou em
condigées de jejum...”,utilizada na reivindicagao 1, entende-se que a mesma tem apenas um
funcdo limitadora de escopo e nao interfere na clareza da reivindicagdo em questao.

TBR4390/17 Pedido reivindica pastilha medicamentosa de aglcar cozido para chupar de
consisténcia sdlida destinada a se dissolver na cavidade bucal caracterizada pelo fato de que
compreende nicotina como principio ativo, um excipiente agucarado e um agente matricial do
tipo celuldsico. O termo “excipiente acucarado principal”, definido na reivindicagdo 1, é
genérico e ndo define de maneira clara e precisa a matéria a ser protegida. Além disso, é
importante ressaltar que pastilhas compreendendo nicotina, um excipiente agucarado
principal e um polimero do tipo celuldsico representado de 1 a 10% de peso da pastilha ja se
encontra revelado em D4. Assim, de modo a atender o disposto no artigo 25 da LPI solicita-se
que este termo seja reformulado englobando somente o excipiente devidamente
fundamentado no presente pedido, ou seja, ao diluente formado por isomalte representando
80 a 99% em peso da pastilha. O termo “agente matricial do tipo celuldsico” empregado no
texto da reivindicacdo 1 também ndo define de maneira clara e precisa a matéria a ser
protegida. Como sugestdo, a reivindicacdo 1 pode ser reformuladas para: “Pastilha
medicamentosa de aglcar cozido para chupar, de consisténcia sdlida, destinada a se dissolver
na cavidade bucal, caracterizada pelo fato de que compreende: i) nicotina com principio ativo;
ii) um excipiente agucarado principal formado por isomalte representado 80 a 99% em peso da
pastilha, e iii) um agente matricial do tipo celuldsico selecionado dentre o grupo formado por
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hidroxipropilcelulose, hidroxietilcelulose e/ou hidroxipropilmetilcelulose representando 1 a 10%
do peso da pastilha em que o dito agente matricial proporciona resisténcia aumentada da dita
pastilha e, assim, permite retardar a liberagdo do dito principio ativo, que permanece em
contato prolongado com a drea bucofaringea, assim como permite um tempo de dissolugdo da
pastilha na cavidade bucal sendo de, pelo menos, 15 minutos”

TBR3628/17 A expressdo “substdncia fosforescente” foi empregada equivocadamente no texto
do mesmo, acarretando em falta de clareza na descricdo da matéria do presente pedido (que
se refere a um dispositivo de emissado de luz branca). Esse equivoco ocorreu devido a traducdo
técnica da palavra phosphor (do idioma Inglés) para o idioma portugués; que, num sentido
mais amplo, significa substancia luminescente. A traducdo técnica correta nesse caso é muito
importante, uma vez que a substancia luminescente presente no material de revestimento do
dispositivo emissor de luz branca do presente pedido emite fluorescéncia e nao fosforescéncia,
vide, por exemplo, D1 pertencente a familia do presente pedido. No que diz respeito a objecao
ao termo substancia fosforescente, a recorrente optou por seguir a sugestdo do examinador
de substituir a mesma pela expressdao material fluorescente nas reivindicagdes superando os
problemas de falta de clareza.

TBR2942/17 O titulo “Produto antimicrobiano para papéis especiais” ndo deixa claro que a
matéria pretendida se trata de uma Composi¢cdo antimicrobiana para papéis especiais, ndo
atendendo também ao Art. 25 da LPIl. Substituir os titulos do presente pedido e das
reivindicacdes de “Produto antibacteriano para papeis especiais” para “Composicdo
antibacteriana para papeis especiais”.

TBR3363/17 Pedido pleiteia um processo para a fabricacdo de um elemento celuldsico com
pelo menos 50% em peso de celulose em relacdo ao peso de polimero, mas reivindica um
elemento celuldsico que compreende celulose e até 50% em peso de uma substancia quimica,
ou seja, a delimitacio do elemento produzido pelo processo pleiteado é diferente da
delimitacdo do elemento reivindicado, que seria produzido por tal processo em termos de
relacdo de peso entre celulose e polimero ou entre celulose e substancia quimica, como
também difere na identidade do componente que compdem o elemento junto com a celulose,
ora sendo somente um polimero e ora sendo uma substancia quimica, que é muito mais amplo
gue somente um polimero.

TBR3528/17 Composicdo de tratamento que compreende um polimero que compreende um
segmento de polimero que tem uma cadeia principal de silicone a fim de formar uma molécula
em forma de pente ou rodo sendo que o segmento de copolimero compreende unidades
monomérica de acordo com a férmula A. A reivindicagdo dependente pleiteia composi¢do de
acordo com a reivindicacdo 1 na qual o copolimero consiste essencialmente em um Unico
segmento de copolimero. De fato, o termo “...um unico segmento de copolimero...” define a
claramente matéria, ainda mais em se tratando de reivindicacGes dependentes, atendendo ao
disposto no artigo 25 da LPI
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Qualquer inconsisténcia entre o relatdrio descritivo e o quadro reivindicatdrio ndo deve ser aceita, ja que
traz duvidas a extensdo da protegdo e faz com que o quadro reivindicatdrio ndo seja claro ou néo tenha
fundamentagdo no relatdrio descritivo. Tal inconsisténcia pode ser dos seguintes tipos: (i) Inconsisténcia
verbal simples — Quando o relatdrio descritivo necessariamente se limitar a uma caracteristica especifica,
mas as reivindicagées ndo seguirem esta limitagdo, a inconsisténcia pode ser sanada por meio da
adaptagdo do quadro reivindicatdrio ao relatdrio descritivo, de modo a restringir seu escopo, com base no
artigo 25 da LPI e especial ateng¢do ao artigo 32 da LPI. No caso do relatdrio descritivo se referir a uma
caracteristica especifica, por exemplo, parafusos, e o quadro reivindicatdrio pleitear meios de fixagdo em
geral, e o examinador entender que a invengdo necessariamente ndo se limita a parafusos, entende-se que
ndo ha inconsisténcia entre o relatdrio descritivo e o quadro reivindicatdrio. Outra situagéo ocorre quando
a reivindicagdo apresenta uma limitagdo, mas o relatério ndo dd énfase particular a esta caracteristica.
Em tal caso, ndo had inconsisténcia entre o relatério descritivo e o quadro reivindicatario. (ii) Inconsisténcia
referente a caracteristicas aparentemente essenciais - Se for do conhecimento geral da técnica ou do
estabelecido ou implicito na invengdo, que determinada caracteristica técnica presente no relatorio
descritivo é considerada essencial para a realizagdo da invengdo, mas ndo for mencionada em uma
reivindicagdo independente, tal reivindicagdo ndo deve ser permitida pelo examinador, com base no artigo
25 da LPI. (Res. n.124/13 § 3.40) Uma vez que o examinador tenha estabelecido que uma reivindicacdo
ampla néo é suportada pelo relatdrio descritivo, o 6nus de demonstrar o contrdrio é da depositante. Neste
caso, o examinador pode se apoiar em um documento publicado, de modo a fundamentar suas razées.
(Res. n.124/13 § 3.89)

TBR3643/17 Na reivindicagdo principal 1, deveria haver a definicdo de que o metal a ser
acumulado nas plantas, quando o pH do solo é de pelo menos 6,3 é niquel. O Relatdrio
Descritivo ensina que o pH preferido ird depender, entre outras coisas, do metal em particular
e do solo. Por exemplo, o pH preferido para extracdo do niquel varia entre cerca de 6,3 e cerca
de 7,0. No presente pedido, o referido pH de pelo menos 6,3 é sempre associado com a
fitomineracdo de niquel, e ndo de outros metais. Portanto, a indefinicio do metal para
fitomineracao contraria o disposto no art. 25 da LPI, uma vez que a matéria pleiteada ndo se
encontra plenamente fundamentada no Relatério Descritivo.

TBR3246/17 A reivindicagdo pleiteia batente para portas em aluminio em formato de calha,
recheado com massa de cimento ou espuma expansiva (5) formando um batente sélido para
portas (4), caracterizado por ser geminado e extrusado conjuntamente formando uma peca
Unica, a guarnicdo ou alizar (2), que apds montagem dara aspecto de moldura a sua volta. A
reivindicagdo nao especifica que a aplicagdo do batente em questdo seja em paredes de
alvenaria e que nesta nao é desnecessdrio o uso de contramarco, fato que torna a
reivindicagdo ampla, protegendo matéria que vai além do descrito no relatério descritivo.

O uso de termos relativos tais como “grande”, “largo”, “forte”, entre outros, em uma reivindicagdo néo é
permitido, com excegdo de um significado bem estabelecido na técnica em particular, por exemplo, “alta-
frequéncia” em relagdo a um amplificador, e este seja o significado pretendido. O termo relativo que néo
tiver tal significado deve ser substituido por um termo mais preciso ou por outro jd descrito no relatdrio tal
como depositado. (Res. n.124/13 § 3.45)

TBR3276/17 A invencdo refere-se a um “Processo para a preparacdo de um produto de
fermentacdo de material lignoceluldsico, caracterizado pelo fato de que compreende as
seguintes etapas: a) opcionalmente, pré-tratamento; b) opcionalmente, lavagem; c) hidrdlise
enzimdtica; d) fermentagdo; e e) opcionalmente, recuperacdo de um produto de fermentagdo;
em que na etapa c) uma composicdo enzimdtica é usada que tem uma temperatura ideal de
552C ou mais, e compreende atividade de endoglucanase e/ou atividade de celobiohidrolase
e/ou atividade de B-glucosidase, o tempo de hidrdlise é de 40 horas ou mais e a temperatura
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de hidrdlise é de 55°C ou mais, o teor de matéria seca na etapa de hidrdlise c) é 14%
(peso/peso de matéria seca) ou mais, e em que na etapa d) a fermentacdo é conduzida com
uma levedura do género Saccharomyces que é capaz de fermentar pelo menos um agtcar C5”.
Em relagdo a presenca da expressao “Temperatura ideal” ndo se vislumbra ébice em relagcdo
aos itens 3.45 a 3.47 da Res.124/13, haja visto a hidrodlise explicitamente ocorre “em 55°C ou
mais” conforme definido adiante na mesma reivindicacdo. N3ao é que a expressao
“temperatura ideal” ndo seja compreensivel por um técnico no assunto, o ponto é que, uma
enzima nao é adequadamente definivel com base em suas propriedades tdo somente. Ou seja,
a temperatura ideal de uma enzima nao a define. Posto que uma enzima assim definida pode
ser qualquer enzima desde que tenha a referida temperatura ideal. O recorrente deve inserir
na reivindicagdo 1 as informacgdes referentes a composicdo enzimatica utilizada na etapa (c) do
processo de modo a definir com clareza e precisdo a matéria reivindicada. Essa informacao
estd na reivindicacdo 3 do quadro reivindicatdrio atual. Ndo ha fundamentagdo no relatdrio
descritivo para reivindicacdo de matéria além da delimitada pela atual reivindicacdo 3
“Processo de acordo com a reivindicagdo 1 ou 2, caracterizado pelo fato de que a composicdo
enzimdtica é derivada de um micro-organismo do género Talaromyces”.

O examinador deve ter em mente que a presenga de reivindicagdes de diversas categorias redigidas de
modo diferente, mas aparentemente de efeito similar, é uma opg¢do de protegdo da depositante a qual o
examinador ndo deve se opor por meio de uma abordagem rigorosa, mas sim se atendo a uma
proliferagéo desnecessdria de reivindicagdes independentes. (Res. 124/13 § 3.23) As reivindica¢bes
independentes inter-relacionadas de categorias diferentes e ligadas pelo mesmo conceito inventivo, em
que uma das categorias seja especialmente adaptada & outra, deverdo ser formuladas de modo a
evidenciar sua interligagdo, ou seja, empregando-se na parte inicial da reivindicagdo, expressées do tipo:
Aparelho para realizagéo do processo definido na reivindicagdo..., Processo para a obtengdo do produto
definido na reivindicagdo.... (Res. 124/13 § 3.25)

TBR2974/17 A reivindicacdo 11 é idéntica a reivindicagdo 1, a excec¢do da segunda linha que
em vez de “incluir’ estd “que inclui”. Somente pode ser admitida mais de uma reivindicagdo
independente de mesma categoria se tais reivindica¢gdes forem alternativas, ndo sendo o caso,
a segunda deve ser excluida de modo a evitar a confusdo do leitor e garantir um quadro
reivindicatério claro e preciso (artigo 25 da LPI). Excluir a reivindicagdo 11 por se tratar de
proliferacdo desnecessaria de reivindicacdo independente.

TBR3281/17 A reivindicacdo 10 de método persiste em estabelecer uma relacdo de
dependéncia com a reivindicagdo 7 de sistema, o que compromete a clareza da reivindicacdo
contrariando o disposto no artigo 25 da LPI. Reiv. 7 - Sistema de comunicagdo mdvel de acesso
multiplo por divisGo de cédigo (CDMA); Reiv. 10 - Método, de acordo com qualquer uma das
reivindicagdes 7 a 9, caracterizado pelo fato de o citado meio de decodificagdo.

As reivindicagées dependentes sdo aquelas que incluem todas as caracteristicas de outra(s)
reivindicacdo(bes) anterior(es) e definem detalhamentos dessas caracteristicas e/ou caracteristicas
adicionais que ndo sejam consideradas caracteristicas essenciais da invengdo, devendo conter uma
indicacdo de dependéncia a essa(s) reivindicagcéo(bes) e a expressdo “caracterizado por” (Res. 124/13 §
3.30) As reivindicagbes dependentes ndo devem exceder as limitagbes das caracteristicas compreendidas
na(s) reivindicagdo(6es) a que se referem; (Res. 124/13 § 3.31)

TBR3540/17 Reivindicacdo trata de “silica precipitada caracterizada pelo fato de que apresenta
os seguintes pardmetros fisicos quimicos: superficie CTAB de 100 a 200 m2/g, razdo BET/CTAB
de 0.8 a 0.99, indice DBP de 210 a 280 g/ (100g), indice de Sears V2 de 10 a 35 ml/ (5g),
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umidade de 4 a 8% sendo que a razdo do indice de Sears V2 para a superficie BET é de 0,150 a
0,370 ml (5m°) e a superficie BET de 80 a 116 m*/g”. A reivindicacdo dependente 3 trata de
silica precipitada de acordo com a reivindica¢do 1 ou 2 caracterizada pelo fato de que a razao
BET/CTAB importa em 0,9 até 1,03. A reivindicacdo 3 contraria o disposto no Art. 25 da LPI,
bem como o disposto no Art. 62, inciso Il da Instru¢do Normativa n2 030/2013, porque pleiteia
uma faixa de razdo BET/CTAB maior do que aquela pleiteada na reivindicacdo independente 1,
da qual ela é dependente.

TBR3492/17 A reivindicacdo dependente 3 excede as limitagdes das caracteristicas
compreendidas na reivindicacdo 1 (principal) a qual se refere, o que contraria as disposi¢des
do Art. 62 (Il) da Instru¢do Normativa n? 30/2013, pois ao definir R8 como alquila com
comprimento de cadeia maior ou igual a C16 , extrapola a mistura de copolimeros pleiteada na
reivindicacdo 1 para copolimeros de estireno e (met)acrilato de alquila com cadeias menores
do que C18 , fora da faixa de comprimento do radical alquila de C18-C24 definido na
reivindicacdo 1.

Reivindicagbes para produto definidas em termos de um processo de fabricagdo sGo permitidas somente se
os produtos cumprirem os requisitos para patenteabilidade, ou seja, nomeadamente, que eles sejam novos
e inventivos, desde que o produto ndo possa ser descrito de outra forma. Um produto néo é considerado
novo simplesmente pelo fato de que ele é produzido por meio de um novo processo. Quanto a andlise de
novidade, uma reivindicagdo de produto X obtido pelo processo Y é destituida de novidade quando
encontrada uma anterioridade para o mesmo produto X, independente de seu método de obtengdo. (Res.
124/13 § 3.60)

TBR2974/17 A reivindicacdo 12, referente a “Queijo, caracterizado pelo fato de ser preparado
pelo processo conforme definido na reivindicacdo 1”, ndo pode ser aceita. O queijo em questdo
é, apenas, um queijo com teor de gordura reduzido. O fato dele ser preparado por um
processo novo e inventivo (reivindicagcdo 1) ndo o torna automaticamente novo e inventivo;
dai que a redacdo conhecida como “produto pelo processo” somente pode ser aceita,
excepcionalmente, quando o produto ndo pode ser descrito de outra maneira e, mesmo assim,
garantindo-se que o produto é de fato novo e inventivo. Ndo é o presente caso. O queijo em
tela pode ser perfeitamente caracterizado pelo seu teor de gordura e em consequéncia, essa
redacdo é imprecisa dificultando, inclusive, uma busca adequada de anterioridade (artigo 25
da LPI).

Quando uma reivindicagéo de produto (vide 3.16) define a invengdo por referéncia a caracteristicas
relacionadas ao seu uso, a mesma pode resultar em falta de clareza. (Res. 124/13 § 3.62) Para propdsitos
de exame, uma reivindicagdo de “uso” na forma de “uso da substdncia X como um inseticida”, deve ser
considerada como equivalente a uma reivindicagdo de “processo”, da forma tal como “um processo de
matar insetos usando a substdncia X“ ou, ainda, “uso de uma liga X para fabricar determinada peg¢a”.
Assim, uma reivindicagdo na forma indicada ndo deve ser interpretada como dirigida para a substdncia X,
que é conhecida, mas como pretendida para o uso tal como definido, isto é, como inseticida, ou para
fabricar determinada peca. Contudo, uma reivindicagdo direcionada para o uso de um processo é
equivalente a uma reivindicagéo direcionada ao mesmo processo. (Res. 124/13 § 3.73) Na drea
farmacéutica as reivindicagdes que envolvem o uso de produtos quimico-farmacéuticos para o tratamento
de uma nova doencga utilizam um formato convencionalmente chamado de férmula suigca: “Uso de um
composto de formula X, caracterizado por ser para preparar um medicamento para tratar a doenga Y”.
(Res. 124/13 § 3.75)

TBR599/17 A recorrente caracteriza a matéria pleiteada com elementos estranhos a natureza
do objeto reivindicado, isto €, elementos caracteristicos de método terapéutico (reivindicagdo
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de processo, uso) “caracterizada pelo fato de ser para aperfeicoar a resisténcia ou tolerdncia
tecidual a um evento isquémico em um paciente apresentando o tecido que estd sujeito ao
evento isquémico, através de administra¢do parenteral de uma quantidade subanestésica da
formulagdo eficaz para aperfeicoar a resisténcia ou tolerdncia tecidual ao evento isquémico”
para pleitear formulacdo farmacéutica. Tal entendimento é amparado pelo entendimento
desta Autarquia expresso no item 3.62 da Resolugdo n° 124/13 que esclarece que a defini¢do
de produto por seu uso resulta em falta de clareza da matéria pleiteada (Art. 25 da LPI).

TBR3449/17 Reformular a reivindicagdo 6 como uma reivindicacdo so de uso, interligada a
reivindicacdo de processo, da seguinte forma: “Uso dos sdlidos finos provenientes do corte de
rochas de gnaisse milonitizado, separados pelo processo descrito na reivindica¢Go 1,
caracterizado pelo fato de que é em argamassas para construgdo civil”.

TBR3001/17 A particularizacdo dos pacientes com os sintomas de frequéncia, urgéncia ou
ainda quaisquer outras condi¢bes clinicas especificas (sindrome da bexiga hiperativa suas
vertentes Umida ou seca) sdo apenas parte de uma patologia principal, no caso, incontinéncia
urinaria. O pedido em tela trata supostamente de um segundo uso médico da darifenacina.
Patentes de segundo uso devem seguir a férmula suica, isto é, “uso de substdncia X para
fabricagdo de medicamento para tratar doenca Y” (item 3.75 da Resolugdo 124/13). Uma vez
gue a recorrente insiste em pleitear o segundo uso de uma substancia para tratar sintomas de
uma doenca e, ndo a patologia em si, este colegiado reitera que a reivindicacdo 1 (e
consequentemente a reivindicacdo dependente 2) ndo atende ao disposto no Art. 25 da LPI,
uma vez que esta imprecisa. A reivindicacdo 1 pleiteia: “Uso de darifenacina, ou de um sal de
adi¢do de dcido farmaceuticamente aceitdvel da mesma, caracterizado pelo fato de que é na
fabricagcdo de um medicamento para reducdo de urgéncia em pacientes que sofrem de bexiga
superativa seca”.

TBR3517/17 Reivindicacgdo trata de “Uso de uma quantidade reduzida de calcitonina em uma
formulagdo oral, caracterizado pelo fato de que é na fabricagdo de um medicamento destinado
ao tratamento de um disturbio responsivo a ag¢lGo de calcitonina, a dita formulagdo
compreendendo calcitonina em combina¢cGo com um ou mais agentes de liberagdo oral, e
sendo que a dita formulagédo é administrada oralmente a um hospedeiro humano de 5 minutos
a 30 minutos antes de uma refei¢Go”. Uma vez que reivindicages do tipo formula suica sao
caracterizadas pelo uso de um agente conhecido para preparar um medicamento para tratar
e/ou prevenir uma patologia ou disturbio para qual o referido agente ndo era utilizado
anteriormente, este tipo de reivindicacdo deve definir de clara e precisa os disturbios a serem
tratados. Na medida em que as reivindicagées 1 a 3 ndo o fazem, estas ndo cumprem com o
disposto no artigo 25 da LPI.

Reivindicagdo reach-through é um tipo especial de reivindicagdo que objetiva prote¢do para futuras
invengées com base numa invengdo do presente. Ou seja, esse tipo de reivindicagéo objetiva protegdo para
invengdes que ndo haviam sido identificadas pelo inventor até o momento de depdsito do seu pedido de
patente, mas que poderdo ser identificadas no futuro pelo uso da sua inven¢do real.(Res. 144/15 § 3.10)

TBR4365/17 O pedido trata da obten¢do de mutantes aleatérios da enzima s-GDH que possam
ser Uteis na deteccdo de glicose. Apesar de o relatério descritivo do pedido mencionar,
genericamente, a possibilidade de variagbes na sequéncia decorrentes de delegdes,
substituicGes, insercGes, inversdes ou adicGes de residuos, resta claro que a insercdo de
aminodcidos ndo se encontra especificamente revelada no pedido conforme depositado, uma
vez que ndo ha, no pedido conforme depositado, nenhum exemplo de mutante obtido por
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insercdo de aminodcido, nenhuma descricdo especifica. Os itens 3.1 e 3.1.1 das Diretrizes de
Exame de Pedidos de Patente na area de Biotecnologia (Resolugdo/INPI/N2144/2015) tratam
de reivindica¢des do tipo reach-through, ou seja, matérias ndo especificamente reveladas no
pedido e que sdo pleiteadas pelo efeito a ser alcangcado. No presente caso, o efeito a ser
alcancado é a obtencdo de enzimas mutadas que possuem especificidade ao substrato pelo
menos duas vezes maior para glicose. As supramencionadas Diretrizes determinam que tais
matérias ndo sdo passiveis de protecao por auséncia de suficiéncia descritiva, clareza, precisdo
e/ou fundamentacdo no relatério descritivo (artigos 24 e 25 da LPI). A mutacdo por insercdo
ou delecdo de aminodcidos é mais propensa a alterar de forma significativa as estruturas
secunddria e tercidria de uma enzima, pois altera o tamanho da cadeia primaria e,
consequentemente, modifica as distancias entre os residuos de aminodcidos, podendo alterar
as interagOes entre as cadeias laterais e, consequentemente, a funcdo da enzima. O efeito
técnico da inser¢do de aminoacidos na Seq ID n2 24 ndo esta descrito na matéria inicialmente
revelada, mas apenas mencionado como uma possibilidade genérica. Além disso, por mais que
a recorrente tenha apresentado um resultado referente a inser¢do de uma prolina na posicdo
429 de Seq ID n? 24 (Mutl), um técnico no assunto ndo saberia como colocar em pratica a
matéria da forma genérica como pleiteada (mutante contendo insercdo de aminodcido).
Portanto, mantém-se as objecGes referentes a auséncia de suficiéncia descritiva (artigo 24 da
LPI) e a auséncia de clareza, precisdo e fundamentacdo (artigo 25 da LPIl) de um mutante de
Seq ID n? 24 que contenha inser¢dao de aminodcido.

ApOs a solicitagdo do exame do pedido de patente serdo, ainda, aceitas as modificagdes no QR, voluntdrias
ou resultantes de exame técnico (despachos 6.1 ou 7.1), desde que estas sirvam, exclusivamente para
restringir a matéria reivindicada e néo alterem o objeto pleiteado. (Res n.93/13 § 2.2)

TBR581/17 A substituicdo da expressdo “pelo menos” pela palavra “apenas” no texto da
reivindicacdo independente 1, ndo implica acréscimo de matéria; pois o uso da palavra
“apenas” restringe a matéria pleiteada.

TBR550/17 A requerente apresentou novas vias de quadro reivindicatério posteriormente ao
pedido de exame, portanto, em que caracteristicas presentes originalmente nas reivindicagdes
2, 3 e 4 sdo incorporadas na reivindicacdo principal, restringindo desta forma seu escopo.
Neste sentido como tais emendas restringem o escopo de protegao, entendemos que nao haja
qualquer violacdo com o artigo 32 da LPI.

TBR3599/17 Pedido original reivindica “material composto para mancal de deslizamento com
uma camada de suporte de ago com uma camada de metal do mancal de uma liga de cobre
que apresenta de 0,5% a 5% em peso de niquel, 0,25 a 2,5% em peso de silicio, <= 0,1% em
peso de chumbo e o resto de cobre e com uma camada de deslizamento aplicada sobre a
camada de metal do mancal”. Uma emenda na reivindicacdo apds o pedido de exame foi
solicitada em que pleiteia “Material compdsito para mancal liso, com uma camada de suporte
de ago, com uma camada de metal do mancal de uma liga de cobre que apresenta de 0,5 a 5%
em peso de niquel, 0,25 a 2,5% em peso de silicio, = 0,1% em peso de chumbo, e o resto de
cobre e com uma camada de deslizamento aplicada sobre a camada de metal do mancal,
caracterizado por a camada de metal do mancal apresenta um limite de escoamento de 150
até 250 Mpa”. A nova reivindicagcdo independente 1, relativa ao material composto para
mancal de deslizamento, retornou com a faixa de Si inicialmente reivindicada, ou seja, 0,25% a
2,5% em peso. Ademais, foi introduzida uma limita¢do da caracteristica da camada de metal do
mancal apresentar um limite de escoamento de 150 até 250 MPa. Desse modo, a introdugao
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de caracteristica fisica relacionada com a camada de metal do mancal ndo contraria o Art. 32
da LPI, pois ndo modifica o objeto originalmente reivindicado, mas sim, leva a sua restri¢cdo. O
escopo da protecdo da nova reivindicacdo esta contida na matéria constante do relatdrio
descritivo e estd totalmente englobado na reivindicagcdo original, sendo considerada um
subgrupo desta.

TBR622/17 O quadro reivindicatério contraria o disposto no Art. 32 da LPI porque a
reivindicagdo 8 (“Titulador em sistema de fluxo monossegmentado de acordo com a
reivindicagdo 1, caracterizado pelo emprego de qualquer tipo de sensores fisico ou quimicos
capaz de localizar a posi¢do da amostra no interior do reator”) pleiteia o emprego de qualquer
tipo de sensor, enquanto a invencdao sO cita o emprego de LEDs infra-vermelho e
fototransistor; a reivindicacdo 9 (“Titulador em sistema de fluxo monossegmentado de acordo
com a reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato do material inerte que constitui o reator
tubular(6) ser selecionado do grupo compreendido por polietileno; teflon; e vidro
preferencialmente por polietileno, teflon ou vidro ou outro material inerte aos constituintes da
amostra e reagentes”) pleiteia reator de qualquer tipo e formato, enquanto a invengdo na
ocasido do depdsito sé revelava reator tubular e a reivindicacdo 13 (“Titulador em sistema de
fluxo monossegmentado de acordo com as reivindicagbes 1 a 11, caracterizado por obter a
curva de titulagdo completa e permitir a determinacgdo simultdnea de mais de uma espécie de
interesse na mesma amostra”) pleiteia a determinacdo simultdnea de mais de uma espécie de
interesse da mesma amostra, enquanto o pedido ndo apresenta essa modalidade.

TBR4382/17 Pedido trata de sistema de guia de programas de televisdo interativa. O quadro
reivindicatorio vdlido pleiteia entre outras caracteristicas “gerar uma solicitagdo de
recuperacdo em resposta ao usudrio indicando um desejo de reproduzir um programa sob
demanda com o servidor de midia remoto (24)”. Esta mesma reivindicacdo foi emendada apds
o pedido de exame para: “gerar uma solicitagdo de recuperacdo em resposta ao usudrio
indicando um desejo de armazenar o programa em um equipamento de televisdo de usudrio
(22) para subsequente reproducdo do programa gravado sob demanda com o servidor de
midia remoto (24); em que a solicitacdo de recuperac¢Go faz com que o programa seja
armazenado no equipamento de televisdo do usudrio para reproduc¢do subsequente ao
programa sendo gravado no equipamento de televisGo do usudrio”. Esta emenda atende ao
artigo 32 da LPI, pois limita o escopo por incluir caracteristicas técnicas, presentes no Relatério
Descritivo, que restringem o objeto reivindicado no presente recurso.

TBR3337/17 Pedido descreve um dispositivo eletrénico, analdgico-digital, que operacionaliza a
Iégica paraconsistente sobre sinais de entrada. Em particular, o dispositivo é empregado para
executar ou auxiliar o controle adaptativo de processos em uma planta ou a guiagem de
veiculos auténomos. O trecho “... de um sub-circuito (2) analdgico detector dos estados
extremos ...” foi suprimido da redagdo da reivindicagao, mais especificamente de sua parte
caracterizante: “Controlador I6gico paraconsistente consubstanciado por um circuito eletrénico
destinado a ser utilizado em sistemas especialistas de inteligéncia artificial, em sistemas de
controle de robdtica e em sistemas de automacdo industrial caracterizado pelo fato de se
conjugar a um circuito (1) para-analisador analégico/digital que se constitui de um sub-circuito
(6) légico, detector dos estados ndo extremos e outro circuito (8) de maximizagdo (OR) e
minimiza¢Go (AND)’. Nessas condi¢cdes, o escopo de protecdo almejado foi ampliado em
relacdo ao inicialmente reivindicado desrespeitando o definido no Artigo 32 da LPI.

TBR562/17 As matérias referentes a célula vegetal transformada e planta transformada,
contidas no quadro vélido do pedido original sdo reivindicacGes de produto e encontram-se
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caracterizadas por caracteristicas de produto (no presente caso, por compreender um vetor de
expressao que codifica uma enzima sacarose isomerase) enquanto as reivindicacGes ora em
andlise consistem em reivindicacdes de processo (método para produzir célula vegetal
transformada e método para produzir planta transgénica diferenciada) e encontram-se
caracterizadas por caracteristicas de processo (no presente caso, por compreender introduzir
no genoma da célula vegetal ou planta um vetor de expressdao que codifica uma enzima
sacarose isomerase). Pelas razdes acima explicitadas, € mantido o fato de que as
reivindicagcdes ora em andlise ndo estavam contidas no quadro vdlido do pedido original para o
qgual foi solicitado o exame e ndo consistem em restricdo daquela matéria. Portanto, tais
reivindicagdes nao estdo de acordo com o disposto no artigo 32 da LPI.

TBR3443/17 A comparagdo do escopo de protecdo do Quadro Reivindicatério submetido a
exame em Recurso com aquele para o qual foi solicitado o exame do pedido determina que a
reivindicagdo 7 promove ampliagao da protegdo inicialmente almejada, violando o Artigo 32 da
LPI por pleitear um sistema caracterizado por compreender um dispositivo de reproducdo
conforme definido na reivindicagdo 1. Ndao ha no Quadro Reivindicatério para o qual foi
solicitado exame técnico (quadro inicialmente depositado) nenhuma reivindicacdo que pleiteie
o dito sistema.

Para invengdes implementadas por programas de computador, o enquadramento do objeto da patente
nas excegbes dispostas no artigo 10 da LPI independe da categoria de reivindicagdo, seja um processo ou
um produto para realizagdo do processo, sendo este produto caracterizado pelas etapas do referido
processo. Desta forma, emendas no QR vdlido poderdo ser aceitas mesmo que impliquem mudang¢a da
categoria originalmente pleiteada, haja vista que, em qualquer um dos casos, prevalece a ndo
patenteabilidade em virtude da incidéncia no disposto no artigo 10 da LPI. Por exemplo, no caso de um
pedido de patente que trate de uma invengdo implementada por programa de computador que tenha uma
reivindicagdo de método financeiro, essa ndo constitui invengdo seqgundo o disposto no artigo 10 - inciso Il
da LPI. Uma emenda no QR que pleiteie suporte fisico (COROM, ROM, etc.) caracterizado por este método
financeiro, da mesma forma ndo constitui invengdo pelo artigo 10 - inciso Ill da LPI, pois a contribui¢do ao
estado da técnica continuaria residindo na matéria enquadrada no artigo 10. No caso em que um método
seja considerado invengdo, a mudanga ou o acréscimo de categoria para “suporte fisico caracterizado pelo
método” néo é considerado violagdo de artigo 32 da LPI.(Res. n.93/2013 § 2.2.4)

TBR3420/17 O pedido dividido descreve um método de exibir, em uma tela on-line,
informacdes pertinentes a cota¢des de produtos em comercializagdo em mercados e/ou bolsas
eletronicas. A disposicdo proposta para as informacbes facilita o acompanhamento da
movimentac¢do do mercado ao longo do pregdo eletronico e agiliza a colocacdo das ordens de
compra e venda dos produtos pelos negociadores, aprimorando o ambiente de
comercializagdo. No referido Quadro Reivindicatério do pedido original constam 6
reivindicagdes independentes, a saber: a reivindicacdo 1 pleiteia um “Método de exibicdo, em
um dispositivo de exibicGo eletrénico, da profundidade de mercado de uma mercadoria
negociada em um mercado”; a reivindicacdo 8 pleiteia “Meio que pode ser lido em computador
que tem um cddigo de programa registrado nele, para execugdo em um computador, para a
exibicdo da profundidade de mercado de uma mercadoria negociada em um mercado”; a
reivindicacdo 15 pleiteia “Interface grdfica de usudrio para a exibicdo da profundidade de
mercado de uma mercadoria negociada em um mercado”; a reivindicagdo 22 pleiteia “Método
de feitura de uma ordem de negociacdo para uma mercadoria em um cdmbio eletrénico, que
usa uma interface grdfica de usudrio e um dispositivo de entrada de usudrio, e que tem
pardmetros pré regulados para as ordens de negociagGo”; a reivindicagdo 29 pleiteia “Meio
que pode ser lido em computador que tem um cddigo de programa registrado nele, para
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execu¢do em um computador, que tem uma interface grdfica de usudrio e um dispositivo de
entrada de usudrio e tendo pardmetros pré-regulados para ordens de negociag¢Go”; e a
reivindicacdo 35 pleiteia “Sistema de cliente, para a feitura de uma ordem de negociagdo para
uma mercadoria em um cdmbio eletrénico”. Portanto, nenhuma das reivindicacoes
independentes do referido Quadro Reivindicatério do pedido original pleiteia “Dispositivo de
cliente para o recebimento de comandos relativos a uma mercadoria sendo negociada em uma
bolsa eletrénica” constante na reivindicacdo independente de produto 1 do pedido dividido ou
0 “Método de operagdo de um dispositivo de cliente para o recebimento de comandos relativos
a uma mercadoria sendo negociada em uma bolsa eletrénica” constante na reivindica¢do
independente de processo 29 do pedido dividido. A inclusdo do objeto da reivindicagdo 1 e do
processo da reivindicacdo 29 no pedido dividido tipificam aumento do escopo da protecao
inicialmente reivindicada no pedido original do qual o presente pedido dividido é oriundo e
viola o estabelecido no Artigo 32 da LPI.

No caso da andlise dos pedidos de patente resultantes da divisdo de um Pedido Original (pedidos
divididos), esta serd feita com base no QR vdlido apresentado pelo Requerente até a data de pedido do
exame do pedido de Patente Original (ou o QR apresentado junto a esta peti¢do, se houver). Entenda-se
que o Pedido Original refere-se ao pedido de patente que originou o primeiro Pedido Dividido. Se apds a
data da solicitagdo do exame do pedido de Patente Original o Requerente entrar com um pedido de
divisdo, tem-se que serd vdlido, para fins de verificagdo do disposto no artigo 32 da LPI do QR do Pedido
Dividido, o QR apresentado pelo Requerente até a data da solicitagdo do exame do Pedido Original (ou o
QR apresentado junto a esta peticdo, se houver).(Res. n.93/13 § 2.2.6)

TBR2962/17 A recorrente na tentativa de contornar as objecGes levantadas ao pedido dividido
em tela, tanto em primeira instancia (Art. 32 da LPIl) qguanto em segunda instancia (Art. 62 da
LPI), retorna ao quadro original anterior ao pedido de exame do pedido original redividindo a
matéria inicialmente revelada (e que ndo foi objeto do pedido original), ja que esta ndo
constava no quadro do pedido dividido (que foi rejeitado justamente por incidir no Art. 32 da
LPI). Uma vez que o quadro proposto ndo pode ser aceito, as argumentacées trazidas pela
recorrente perdem o objeto do recurso. Uma vez encerrada a 12 Instancia do pedido dividido
em lide, este colegiado, baseado no entendimento dado pelo parecer INPI/PROC/CICONS N2
10/07 de 13/09/2007 n3o pode aceitar que a recorrente traga matéria que foi abandonada no
momento da divisdo que deu origem ao pedido em tela, pois isto configura uma redivisdo e
rediscussdao de matéria do pedido original.

No que tange a modificagdo de reivindicagdes de método terapéutico para reivindicagbes do tipo “formula
Suigca”, entende-se que o escopo de uma reivindicagdio de método terapéutico é bastante distinto do
escopo de uma reivindicagéo de “uso de um composto X para preparar um medicamento para tratar uma
enfermidade”, visto que a primeira fornece um método de tratamento ao individuo, enquanto a segunda
se refere a aplicagdo de uma substdncia ativa na preparagdo de um medicamento para tratar uma doenga
especifica. Portanto, a luz do disposto no artigo 32 da LPI ndo serd admitida, apds a data do pedido de
exame, a alteragdo de reivindicagdes de método terapéutico para reivindicagées redigidas nos moldes de
“uso de um composto X para preparar um medicamento para tratar uma enfermidade” (férmula Suiga),
pois tal alteragdo, nitidamente, altera o objeto constante no QR vdlido. (Res. 93/13 § 2.4)

TBR576/17 Foi removido do quadro reivindicatério as reivindicacdes referentes a uso da
composi¢do para preparar um medicamento, objetadas por estarem em desacordo com o
disposto no artigo 32 da LPI, tendo em vista que tais reivindicagdes nao estavam contidas no
quadro reivindicatério para o qual foi solicitado o exame do pedido que pleiteava composi¢cdo
farmacéutica.
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TBR2908/17 o quadro reivindicatorio inicial do pedido original continha somente
reivindicacdes da categoria processo, todas referentes a método de tratamento no corpo
humano ou animal. Essas reivindicacGes foram emendadas para a redacdo de uso (Férmula
suica) antes do pedido do exame do pedido, de modo que essa alteracdo é considerada valida
nos termos do artigo 32 da LPI. Entretanto, o quadro de uso foi considerado imprivilegiavel,
essencialmente, por auséncia de novidade perante D1 ou D2 que ja anteciparam o uso da
mesma proteina, aqui denominada como BAFF, como parte de uma composi¢do farmacéutica
para tratamento das mesmas patologias aqui identificadas. Como resposta, o entdo
depositante apresentou, ainda no pedido original, um novo quadro contendo reivindicacdes da
categoria produto, em que reivindicava o prdprio anticorpo. Este quadro, por sua vez, foi
considerado imprivilegiavel perante o artigo 32 da LPI.

TBR3050/17 O pedido original que deu origem ao presente pedido dividido, pleiteava prote¢do
para método de tratamento. O presente pedido dividido pleiteava protecdo para uso de um
polipeptideo (...) ou de um anticorpo (...) para a prepara¢do de uma composi¢cdo farmacéutica
para tratar (...). A alteracdo de matéria, originalmente pleiteada como método de tratamento
(pedido original) e posteriormente pleiteada como uso para preparar (presente pedido
dividido), ndo pode ser aceita em face do disposto no artigo 32 da LPI.

TBR3496/17 Pedido inicial reivindica método de administracdo de uma quantidade efetiva de
um antibidtico para tratar ou prevenir uma infeccdo bacteriana em um animal que dele
necessite caracterizado por compreender a etapa de injetar um antibidtico de forma
subcutanea na junc¢do da auricula com o cranio de um animal. A matéria pleiteada nao é
considerada invencdo de acordo com o artigo 10 (VIII) da LPI, pois se trata de método
terapéutico para aplicacdo no corpo de um animal. Um novo quadro reivindicatério pleiteia
“uso de uma quantidade eficaz de um antibidtico caracterizado pelo fato de ser para a
preparacéo de um medicamento para tratar ou prevenir uma infeccdo bacteriana em um
animal em que o medicamento é injetado de forma subcutdnea na jungdo de uma auricula com
o crdnio de um animal”. Entretanto, o mesmo ndo pode ser aceito por tratar-se de mudanga
de categoria de reivindica¢do de método terapéutico para formula Suica, o que é vedado pelo
artigo 32 da LPI.

TBR3465/17 O referido novo quadro reivindicatério inclui em seu escopo de protecdo
reivindicagdes de um Aplicador (reivindicacdes 1 a 13 e 23 - 26) assim como o uso do referido
Aplicador para preparar um medicamento (reivindicagdes 14 - 22), as quais ndo estavam
inicialmente reivindicados no quadro reivindicatdrio valido quando da solicitacdo de exame do
pedido em tela que pleiteava apenas composicdo semi sélida para o tratamento de disfuncdo
erétil em um paciente e uso de uma composi¢do de prostaglandina para a prepara¢do de uma
composicdo farmacéutica para o tratamento de disfuncdo erétil, o que configura violagdo do
artigo 32 da LPI.

Relatdrio descritivo

O relatdrio deverd descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realizagéo por
técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execugdo (LPI artigo 24). A suficiéncia
descritiva deve ser avaliada com base no relatdrio descritivo, que deverd apresentar a invengdo de
maneira suficientemente clara e precisa, a ponto de ser reproduzida por um técnico no assunto. O relatdrio
descritivo deverd conter condigcées suficientes que garantam a concretiza¢do da invengdo reivindicada.
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(Res. 124/13 § 2.13) Neste contexto, deve ser assegurado que o pedido contenha informacgéo técnica
suficiente para permitir que um técnico no assunto: (i) coloque a invengdo em prdtica, tal como
reivindicada, sem experimentagdo indevida; e (ii) entenda a contribui¢Go da invengdo para o estado da
técnica ao qual a mesma pertenga. Por experimentagdo indevida entende-se quando um técnico no
assunto, a partir do revelado na invengdo, necessita de experimentagdo adicional para realizar a mesma.
(Res. 124/13 § 2.15) A descrigcdo dos fundamentos tedricos que justifiquem o funcionamento e resultados
alcangados da invengdo deve ser apresentada no relatdrio descritivo como forma de se melhor entender a
invengdo, porém a mesma ndo é determinante para a suficiéncia descritiva, uma vez que este critério exige
apenas que haja uma descri¢do que permita a implementagdo da invengdo por um técnico no assunto. Nos
casos em que tal descri¢do seja considerada essencial para a busca e andlise do pedido, e para a melhor
compreensdo da inveng¢do, a mesma deverd estar sempre presente. (Res. 124/13 § 2.16)

TBR3476/17 Pedido trata de processo para a epoxidagdo de uma olefina, cujo processo
compreende reagir um alimento compreendendo olefina, oxigénio, e um modificador de
reacdo na presenca de um catalisador com base em prata altamente seletivo em uma
temperatura de reagao T, e com o modificador de temperatura estando presente em uma
guantidade relativa Q que é a razao de uma quantidade molar eficaz da espécie ativa do
modificador de reacdo presente no alimento por uma quantidade molar eficaz de
hidrocarbonetos presentes no alimento. Quanto a objecdo em relacdo a falta de suficiéncia
descritiva, é necessario salientar que para a reprodutibilidade da matéria ora pleiteada, um
técnico no assunto, em uma primeira fase operacional, precisa determinar as razées de uma
quantidade molar efetiva de espécies ativas do modificador de reagdo presente na
alimentagdo por uma quantidade molar efetiva dos hidrocarbonetos presentes na
alimentacdo, Q 1 e Q 2, utilizando diferentes temperaturas correspondentes T1eT 2, afim de
determinar a constante B da equacdo de condicdo operacional em segunda fase: Q2=Q1+8B
(T2 -T 1), conforme reivindicacgdo 1. No entanto, ao longo do relatério descritivo
originalmente depositado, ha falhas na descricdo exata da matéria, por exemplo, na auséncia
de uma precisa descricdo de um fator relacionado a capacidade dos hidrocarbonetos
presentes na alimentacdo de remover/separar o modificador de rea¢do da superficie do
catalisador e a extensdo a qual eles tém essa capacidade pode diferir dos varios
hidrocarbonetos. A Recorrente coloca em seu relatério descritivo que tais fatores podem ser
determinados e verificados por experiéncias rotineiras, (...) acreditando-se que o fator seja
mais elevado quando o hidrocarboneto em questdo tem uma capacidade maior de formar
radicais. Deste modo, uma vez que a determinacdo de parametros esséncias a
reprodutibilidade da matéria objeto de prote¢do, como Q e os fatores de hidrocarbonetos na
alimentacao, é dependente de experiéncias rotineiras, as quais envolvem um esforco adicional
de um técnico no assunto nesta determinacdo, considera-se que o relatdrio descritivo do
presente pedido de patente em andlise ndo descreve clara e suficientemente o objeto, de
modo a possibilitar sua realizagdo por um técnico no assunto, ndo atendendo, portanto, ao
Art. 24 da LPI.

TBR4373/17 Método para oxidagdo catalitica em fase vapor que envolve o uso de um reator
tipo trocador de calor multitubular de leito fixo que possui uma pluralidade de tubos de
reacdo. O método pode proporcionar um método para oxidagdo catalitica em fase vapor que é
guase isento de variacdes nos estados de reagao nos respectivos tubos de reacao. Nenhum
dos exemplos constantes do relatério descritivo utilizou a metodologia de determinag¢do dos
estados de reacdo no interior dos tubos de reacdo estimando-se os estados térmicos no
interior dos tubos pela condugdao de uma andlise de fluido do meio de aquecimento e uma
andlise de calor de reagdo dentro dos tubos de reagdo através de uma analise por simulagdo
com o uso de um computador. No relatério descritivo, ha apenas a citacdo de uso de tais
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métodos, bem como dos softwares empregados. Ndo ha detalhamentos da técnica empregada
que é muito ampla. Entende-se que um técnico no assunto para reproduzir a inveng¢do deveria
realizar experimentacdo adicional a fim de obter os resultados citados no relatério descritivo.
Isto porque ndo hda detalhamentos sobre a metodologia computacional empregada. Reitera-se
que ndo ha informacgdes no relatério descritivo a respeito dos parametros de controle que
deveriam ser empregados e ndo ha exemplos de concretizacdo da invencdao empregando-se a
simulagdo computacional, de forma a possibilitar sua realizagdo por um técnico no assunto,
contrariando o Art. 24 da LPI vigente.

TBR573/17 A presente invengdo fornece um silicato de metal de transi¢cdo funcional (FTMS)
como um descontaminante, um desinfetante, um desintoxicador, um protetor, um germicida
ou uma combinagdo deles, compreendendo uma razao de metal de transi¢do para silica no
silicato de metal de transicdo em uma faixa predeterminada. Os silicatos de metal de transicao
obtidos em condicdes de pH menor do que 2 ndo se encontram descritos suficientemente com
relacdo ao seu processo de preparacdo, no que concerne as quantidades de reagentes
empregados para alcancar as referidas razées de silicio para metal de transi¢do, contrariando o
disposto no Art. 24 da LPI. Falta de suficiéncia descritiva é também verificada na preparacdo do
silicato de cobre, cuja razdo de silicio para cobre é 1:5,15, ja que ndo é definido qual o pH do
meio reacional, tendo em vista que a faixa acida abrange qualquer pH menor do que 7.

TBR2950/17 A perfeita caracterizacdo de uma nova forma cristalina ndo reside apenas nos
dados de difracdo de raios-x pelo método do pd e sim, pela complementacdo desta técnica
com mais dois outros métodos de analise, tais como: Espectroscopia de Ressonancia
Magnética Nuclear de Carbono no Estado Sdlido (RMN-13C); Espectrometria na Regido do
Infravermelho; Espectroscopia Raman; Microscopia Eletronica (hot stage); Termogravimetria
(ATG) e Andlise Térmica Diferencial (ATD). Como no presente pedido a forma cristalina
reivindicada foi caracterizada pela difracdo de raios-x e DSC, conclui-se que a mesma nao estd
perfeitamente caracterizada, ou seja, somente por meio destas analises ndo é possivel afirmar
com precisdo que o polimorfo reivindicado corresponde de fato ao polimorfo | do sal de acido
malico de N-[2-(dietilamino)etil]-5-[(5-fldor-1,2-diidro-2-oxo-3H-indol-3-ilideno)metil]-2,4-
dimetil-1H-pirrol-3-ca rboxamida. No tocante ao processo de obten¢do do polimorfo
reivindicado, destaca-se que parametros tais como: temperatura de aquecimento da mistura
reacional, taxa de evaporacdo do solvente durante a noite para a obtencdo dos cristais, torque
e taxa de resfriamento do meio reacional ndo estdo definidos no presente pedido de forma a
possibilitar a realizacdo por um técnico no assunto. Em func¢do do supracitado, tendo em vista
que no caso de uma nova forma cristalina de uma substancia quimica, a descri¢do clara e
suficiente do objeto necessariamente esta em sua caracterizagao fisico-quimica, assim como
no seu processo de preparacao (caso contrario, ndo é possivel a identificacdo exata do objeto
que estd sendo reivindicado), infere-se que o relatério descritivo do presente pedido ndo
descreve de forma clara e suficiente a forma cristalina reivindicada de maneira a possibilitar a
sua realizacdo por um técnico no assunto, e, portanto, ndo atende ao estabelecido pelo artigo
24 da LPI. Logo, como as reivindicagbes devem ser fundamentadas no relatdrio descritivo e
devem definir de forma clara e precisa a matéria objeto de protecdo, conclui-se que as
reivindica¢des 1-7 estdo em desacordo com o artigo 25 da LPI.

TBR3516/17 A presente invencdo refere-se a modificagdo cristalina Il da 2-[2(1-cloro-
ciclopropil)-3-(2-cloro-fenil)-2-hidréxi-propil]-2,4-dihidro-3  H-1,2,4triazol-3-tiona da férmula
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(A), um processo para a sua preparagdo e seu emprego para combate de micro-organismos
indesejados. Nos exemplos 1 a 3 ndo ha qualquer estimativa de tempo de agitacdo em
temperatura alta para que os cristais de modificacdo | passem a cristais de modificacao Il.
Tendo em vista o tempo de agitacdo de 2 semanas do exemplo 4 (um tempo relativamente
longo quando o solvente é dgua), um técnico no assunto, teria que testar varios intervalos de
tempo, sem uma estimativa inicial mais precisa, quando da utilizacdo de um solvente diferente
de agua, como o acetato de etila, até garantir que todo material de partida (cristais de
modificagdo I) passassem a modificagdo I, considerando que no relatério descritivo é apenas
mencionado, muito longe do exemplo em questdo, que o parametro principal para que a
modificagdo polimdrfica ocorra é a agitacdo em alta temperatura em um espaco de tempo de
7 a 14 dias, sem nenhuma especificacdo quanto ao torque de agitacdo em nenhum dos
exemplos. Ao contrario do que afirma a Recorrente, para um técnico no assunto, em se
tratando de uma matéria complexa como é a do polimorfismo, esta bem estabelecido na
técnica que a obtencdo de uma determinada forma modicada passa por um processo de
cristalizacdo, o qual requer uma pormenorizada descricdo, uma vez que é de conhecimento
geral que mesmo uma pequena variacdo de qualquer um dos parametros inter-relacionados
(taxa de resfriamento, velocidade especifica de agitagdo (torque), adicdo ou ndo de sementes,
concentracao do soluto, etc.), pode acarretar na sintese de uma forma cristalina ndo desejada
ou até em um fracasso no processo de cristalizacdo, tamanha a dependéncia em relacdo aos
mesmos. Na descricdo da matéria no relatério descritivo originalmente depositado ndo ha
qualquer especificacdo sobre agitacdo (torque), temperaturas das etapas de filtracdo e
secagem dos cristais, tempo de agitacdo em temperaturas altas (exemplos onde solventes
diferentes de dgua foram utilizados), taxas de resfriamento. Embora a Recorrente afirme nao
existir qualquer técnica de resfriamento e ndo serem necessdrias tais especificacdes, pois a
conversdo a forma cristalina Il se da durante a agitacdo, a 802C, este esclarecimento teria que
estar claramente descrito no relatdrio descritivo para que a matéria pretendida estivesse de
acordo com o disposto no Artigo 24 da LPI, ou seja, de modo a possibilitar sua realizacao por
um técnico no assunto.

TBR3468/17 Pedido inclui reivindicacdo de uso das composi¢des pleiteadas caracterizado pelo
fato de ser para o dessecamento e/ou desfoliagdo de plantas. Embora este seja um dos
objetivos iniciais apontado no pedido de patente em analise, ndo hd ao longo de todo o
relatério descritivo qualquer concretizagdo que demonstre a efetividade das composi¢bes
pleiteadas como dessecantes ou esfoliantes, impossibilitando a sua reproducdo por um técnico
no assunto, ndo atendendo, portanto, ao Art. 24 da LPl. Por conseguinte, a referida
reivindicagdo ndo esta fundamentada no relatério descritivo, ndo atendendo ao disposto no
Art. 25 da LPI.

TBR2867/17 O presente pedido refere-se ao uso de um agonista de receptor de adenosina A3,
caracterizado pelo fato de ser na preparagdo de uma composicdo farmacéutica para tratar
uma infecgdo viral selecionada a partir do grupo consistindo em infecgao por HIV-1, infecgdo
por HBV e infec¢do por HCV, em que o tratamento compreende a inibicdo da replicacdo do
virus e o dito agonista de receptor de adenosina A3 é selecionado a partir de IB-MECA e C1-IB-
MECA. A Recorrente alega que quando se trata de algumas infec¢es virais, € comumente
aceito que dados in vitro sao suficientes para estabelecer a poténcia de um medicamento. Cita,
por exemplo, o guia do FDA para a Industria para desenvolvimento de produto antiviral que
para alguns virus humanos (por exemplo, virus da hepatite B e hepatite C), ndo existe cultura
de célula ou modelo animal satisfatério e, nesses casos, a inibicdo de uma atividade ou funcdo
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viral essencial contra virus relacionados pode ser usada para indicar atividade potencial.
Contudo, a garantia de realizacdo do uso de um farmaco em uma determinada doenca sé pode
ser alcancada através da apresentacao de testes in vivo. Como é de conhecimento comum, a
patogenia das infecgBes virais é determinada pela combinacdo entre os efeitos diretos e
indiretos da replicacdo viral e as respostas do hospedeiro a infeccdo. Estudos in vitro, tais
como os apresentados pela recorrente no relatério descritivo, ndo reproduzem toda a
complexidade envolvida na patogénese destas infec¢des. Embora tais estudos sejam Uteis em
alguns casos, os mesmos podem levar a ndo apreciacao de interacdes e outros mecanismos
gue podem significativamente afetar a acao antiviral no corpo humano ou animal. Ressalta-se
ainda que outros fatores podem influenciar na a¢do farmacoldgica de um farmaco, tais como
fatores farmacocinéticos, aspectos metabdlicos dentre outros relacionados ao comportamento
do farmaco dentro do organismo. Pelos motivos expostos acima, como ndo foram
apresentados testes in vivo comprovando efetivamente a aplicagcdo dos IB-MECA e CI-IB-MECA
numa situacdo terapéutica real, mantém-se o entendimento de que o presente pedido nao
cumpre com o disposto no artigo 24 da LPI.

TBR2952/17 Com relacdo a objecdo de falta de suficiéncia descritiva, a recorrente afirma que
os dados in vitro do aripiprazol podem ser extrapolados para efeitos in vivo, uma vez que este
farmaco possui uma farmacocinética adequada para uso como produto farmacéutico.
Entretanto, este colegiado de segunda instancia discorda desta alegacdo e mantem o
entendimento de que a garantia de realizacdo do uso de um farmaco em uma determinada
doenca s6 pode ser alcancada através da apresentacdo de testes in vivo. O fato de muitas
vezes resultados de testes in vitro ndao se confirmarem in vivo ndo se deve unicamente a
aspectos farmacocinéticos. Isso se deve ao fato de sistemas vivos, como os seres humanos e
animais, serem sistemas extremamente complexos, onde todas as suas partes encontram-se
interdependentes uma das outras. Logo, ndo se define estes sistemas apenas pelas suas partes
(proteinas, genes, receptores, células, tecidos, orgse dos, etc.), mas também e principalmente
pela interagdo entre estas, de forma que estudos de ligacdo a receptores, que isolam partes do
sistema de seu todo, embora Uteis em alguns casos, ndo reproduzem toda a complexidade
destes sistemas, podendo levar a ndo aprecia¢do de interagdes e mecanismos homeostaticos
importantes que podem afetar significativamente a acdo de um farmaco no corpo humano ou
animal. Sendo assim, uma vez que ndao ha como reproduzir toda complexidade de um sistema
vivo a partir de ensaios de ligacdo in vitro, estes estudos ndo sdo suficientes para comprovar o
uso de um farmaco em uma determinada doenca. Ademais, é de conhecimento de um técnico
no assunto que doengas como esquizofrenia resistente a tratamento, esquizofrenia inveterada
ou esquizofrenia cronica sdo doengas muitos complexas com etiologia multifatorial, na qual
fatores bioldgicos e psicossociais interagem em diversos niveis para compor o quadro clinico
da patologia. E extremamente simplista afirmar que um farmaco, sé por possuir acio em um
determinado receptor, é eficaz no tratamento destas doengas. A partir do exposto acima,
conclui-se que a mera comprovagao de que o aripiprazol € um agonista parcial do receptor 5-
HT1A é insuficiente para garantir a realizacdo do uso deste farmaco no tratamento das
doencas elencadas na reivindicacdo 1 e dependentes (2 a 8). Sendo assim, o presente pedido
ndao cumpre com o disposto no artigo 24 da LPI. Consequentemente, as reivindicagdes 1 a 8
nao se encontram fundamentadas no relatdrio descritivo, ndo estando de acordo com o artigo
25 da LPL.
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TBR3371/17 Pedido reivindica composicdo de elementos quimicos para emissdo de raios infra
vermelhos longo destinados ao tratamento terapéutico composta por 8% a 38.25% de
Aluminio (01), 0.01% a 0.1% de Platina (02), 31% a 61% de Titanio (03), 0.1% a 27% de Ferro
(04), 59.29% a 79.29%% de Silicio (05), 1 % a 13% de Magnésio (06), 1 % a 20% de Potdssio
(07), 1 % a 20% de Carbonato de Sédio (08) e 1 % a 20% de Carbonato de Calcio (09). Este
colegiado ndo observa em todo o relatério descritivo como efetivamente a composicao
pleiteada pode ser obtida por um técnico no assunto. A recorrente se limita a descrever quais
as faixas de concentracdo dos elementos quimicos devem constar na composi¢cdao, mas em
nenhum momento descreve como obter tal composicdo, isto é: Quais sais dos elementos
quimicos podem ser utilizados, se estes seriam de fato sais ou se seriam as préprias formas
metdlicas destes elementos, quais sais seriam compativeis para obter a composicdo
pretendida de forma a obter o efeito técnico proposto, dentre diversas outras questdes que o
técnico no assunto se defrontaria. Em relacdo a objecdo relativa ao Art. 24 da LPI, em que foi
apontado a recorrente que o pedido em tela ndo possuia informacgGes relevantes para que um
técnico no assunto obtenha a composicdo pleiteada, a recorrente se manifesta alegando que
os compostos Al, Pt, Ti, Fe, Si, Mg e K seriam utilizados na forma metalica. Este colegiado
entende que essa informacdo ndo estava disponivel no relatério descritivo. O acréscimo de tal
informacdo no relatério descritivo nesta etapa claramente infringe o Art. 32 da LPl. Desta
forma, mantém-se a objecdo relativa ao Art. 24 da LPI.

TBR586/17 Pedido trata de composicdo clareadora tdpica para clarear a pele, cabelo, labios
e/ou unhas possuindo um agente clareador selecionado do grupo consistindo de dgua de coco,
agua de palma, leite de noz de palma, leite de noz-pec3, leite de semente de amendoeira, leite
de castanha-de-caju, leite de noz de nogueira, concentrados dos citados acima, e quaisquer
suas combinacgdes, juntamente com um veiculo. A Unica mencdo a tal extrato é que se trata de
um concentrado de agua de coco seco por congelamento. Desta forma, esta Autarquia ndo
pode concordar que a matéria pleiteada esteja suficientemente descrita no relatdrio
descritivo, visto que inumeros parametros podem alterar profundamente qualitativa e
quantitativamente o dito extrato de dagua de coco usado na matéria pleiteada. Sendo assim a
matéria pleiteada ndo atende ao disposto no Art. 24 da LPI.

TBR555/17 Pedido trata de sal de perindoprila e a composi¢des farmacéuticas contendo o
mesmo. Em relacdo as objec¢des frente aos artigos 24 e 25 da LPI, a recorrente esclarece que o
composto perindoprila é bem conhecido e o sal de arginina do mesmo é preparado utilizando
métodos convencionais de formacdo de sal conforme esclarecido no relatério descritivo do
pedido em tela. Uma vez obtido tal sal, a prepara¢do das composi¢oes farmacéuticas contendo
tal composto ndo requereria conhecimento especial para sua obten¢dao. Concordamos com a
recorrente que a matéria pleiteada a despeito da parca informacao disponibilizada no relatério
descritivo para tal processo de obtengdo do sal de perindoprila, considerando o estado da
técnica, estaria plenamente factivel para um técnico no assunto com conhecimento em
guimica organica. J4 para a obtencdo da composicdo farmacéutica contendo tal composto,
esta matéria seria facilmente alcangavel por um técnico no assunto em farmacotécnica tendo
disponivel o sal de perindoprila, sendo, portanto, atendido o disposto no Art. 24 da LPI. Por
fim, uma vez que a matéria seria obtida por um técnico no assunto, a mesma estd
fundamentada no relatério descritivo, atendendo o disposto no Art. 25 da mesma Lei.

TBR593/17 A recorrente falha em descrever suficientemente sua suposta invencdo como
pleiteada, ou seja, uso da substancia X para fabricar medicamento para tratar doencas
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mediadas pelo HCV. Ndo sdo fornecidos pardmetros essenciais para guiar um técnico no
assunto a reproduzir a matéria no ambito de um tratamento, como por exemplo: via de
administracdo, posologia, doses aproximadas. A falta de tais informacbes leva o técnico no
assunto a ter que executar um numero excessivo de experimentagdes, sem expectativa de
sucesso razoavel para concretizar a referida invencgao.

TBR586/17 Quanto a alegagdo da recorrente de que o padrdo utilizado na industria
farmacéutica para descrever suficientemente o tratamento de HCV seria estudos in vitro, este
colegiado entende que a recorrente estd equivocada. A recorrente deve saber que inumeros
fatores nao sdo levados em consideracdo na fase pré-clinica (particularmente estudos in vitro)
gue se tornam extremamente relevantes nos estudos in vivo, como, por exemplo, podemos
citar, mas ndo exaustivamente: toxicidade, farmacocinética (absorcdo, distribuicdo,
metabolismo e excrecdo), dose eficaz (janela terapéutica), eficacia, poténcia. Enfim, estudos in
vitro apenas dao uma inferéncia que os estudos com aquele composto devem prosseguir para
estudos in vivo. A pratica farmacéutica possui inUmeros exemplos de compostos candidatos a
farmacos que ndo se traduziram em farmacos. Cabe mais uma vez ressaltar que a matéria que
a recorrente pleiteia envolve a aplicacdo do medicamento para tratar doencas mediadas pelo
HCV. Assim, apenas dados in vitro ndo habilitam o técnico no assunto a concretizar tal
invencdo sem experimentacdes exclusivas, ja que ndo sdo reveladas a dose, via de
administracdo, até mesmo se o composto tem capacidade de atingir o sitio de acdo, itens
basicos na terapéutica. Dessa forma, este colegiado mantém sua posicdo de que a matéria
pleiteada ndo atende aos Arts. 24 e 25 da LPI.

TBR600/17 O pedido de patente em anélise fornece uma solugdo coagulante compreendendo
sal inorganico altamente soluvel e em que o pH da solucdo de coagulacdo é ajustado usando
uma solucdo tampao. Qualquer pessoa versada na técnica seria capaz de fornecer uma solugdo
de coagulacdo tamponada, entretanto, dependendo das caracteristicas do produto alimenticio
pré-determinadas, o técnico no assunto variaria a quantidade de agentes tampdes usados na
solucdo de coagulacdo. O pedido atende ao Artigo 24 da LPI, uma vez que o relatério descritivo
descreve de forma clara e suficiente o objeto, de modo a possibilitar sua realizagdo por um
técnico no assunto. Apesar da auséncia de exemplos concretizando a matéria objeto do pedido
de patente em analise, reconhece-se que um técnico no assunto conseguiria reproduzir com
facilidade a solugdo coagulante pleiteada, tendo em vista o relatério descritivo associado ao
estado da técnica citado. No entanto, no tocante ao quadro reivindicatério e considerando que
a caracteristica essencial da invenc¢do esta no ajuste de pH entre 5,0 e 7,0, caracteristica esta
que confere atividade inventiva a solu¢ao coagulante pleiteada, verifica-se que a reivindicagao
principal 1 ndo atende aos dispostos no Artigo 25 da LPI, pois ndo define de modo claro e
preciso a matéria objeto de prote¢dao. Na reivindicagdo 1, substituir a frase “o seu pH é
ajustado por uso de uma solugdo tampdo” por “o seu pH é ajustado entre 5,0 e 7,0, de
preferéncia, entre 5,5 e 6,0, por uso de uma solugéo tampdGo”.

TBR3479/17 A presente invengdo vem contribuir para melhoria no processo de produgdo de
papel com controle microbioldgico e limpeza no sistema. Na matéria inicialmente revelada ndo
ha mencgdo alguma sobre qual(is) derivado(s) citrico(s) perfaz(em) o biodispersante natural. O
derivado citrico solvente d-limoneno revelado para o presente biodispersante natural é
revelado no anexo ora apenso ao pedido. Ndo ha qualquer sugestdo em relacdo a quais
substancias estdo contidas no biodispersante. Quanto a falta de suficiéncia descritiva, a
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Recorrente alega que um técnico no assunto seria perfeitamente capaz de reproduzir a
matéria pleiteada com base no conteudo do relatério descritivo do presente pedido, uma vez
gue todos os componentes reivindicados estariam descritos. Especialmente sobre os derivados
citricos, a Recorrente afirma que d-limoneno era uma limitagdo ébvia para o técnico no
assunto, uma vez que a presenca do d-limoneno em derivados citricos é conhecida ha muito
tempo. Para se chegar a conclusao de que o d-limoneno é o derivado citrico ao qual se refere a
matéria pleiteada, um técnico no assunto teria que fazer uma pesquisa em literatura
especifica, e ainda teria que definir o agente passivador mais adequado para combina¢do com
o mesmo, fazendo multiplos testes com tentativas e erros, sem garantias de sucesso, o que
caracteriza sem sombra de duvida a falta de suficiéncia descritiva da matéria reclamada. Dessa
forma, reitera-se o parecer anterior, pois a matéria pleiteada no relatdrio descritivo como
originalmente depositado ndo estd suficientemente descrita, e, por conseguinte, as
reivindicacdes do pedido de patente em andlise ndo estdo fundamentadas no relatério
descritivo, ndo atendendo, portanto, aos Arts. 24 e 25 da LPI, ndo havendo como a Recorrente
superar tal objecao.

TBR3275/17 Pedido refere-se a ativo organico multiuso a base de dleo de soja e café. A
Recorrente apresentou esclarecimentos sobre o processo de obtencdo do ativo organico
multiuso pleiteado, os quais deveriam estar constantes no relatdrio descritivo como
originalmente depositado. Por exemplo, segundo os esclarecimentos da Recorrente, na
obtencdo deste ativo orgadnico multiuso, além do éleo de soja e do café descritos no relatdrio
descritivo como originalmente depositado, se faz necessdria a adicdao de 4gua, acido bodrico e
surfactantes, bem como foram esclarecidos parametros como tempo de reagdo, temperatura
de cada etapa, etapas em que ocorreriam a devidas adicées e dosagem de aplicacdo. Ademais,
a Recorrente ndo deixou claro qual seria o solvente utilizado no processo de obtencdo ou se
ndo haveria solvente, visto que o 6leo de soja tem no relatério descritivo a concentragdo
definida de 4,5 a 9,3% e o café tem concentracdo de 0,560 a 3,12%, enquanto que nos
esclarecimentos apresentados pela Recorrente, somente hd mencdo do aquecimento do éleo
para posterior adicdo de detergente, dgua, acido bodrico e café, com procedimento distinto do
descrito no relatério descritivo. Por exemplo, segundo a peticdo de recurso, o café é
adicionado duas vezes, enquanto que no relatério descritivo o café é somente adicionado apds
o aquecimento do dleo. Em suma, da forma como redigido o relatério descritivo como
originalmente depositado, ndo hd como um técnico no assunto reproduzir a matéria
pretendida sem as informagdes complementares posteriores ao depdsito, o que caracteriza
sem sombra de duvida a auséncia de suficiéncia descritiva da matéria objeto de protegao
como originalmente depositada. Ressalta-se que mesmo as informagdes apresentadas na
peticdo de recurso, portanto posteriores ao depdsito, sao insuficientes, pois ndo ha defini¢cdo
de concentra¢des de constituintes como agua, detergente e acido bdrico e/ou que tipo de
detergente foi utilizado no processo.

TBR2926/17 Reivindicagdo trata de composicdo fertilizante organo mineral para fosfatagem e
remineralizacdo de solos compreendida pelas seguintes proporcdes e especificagées: Matéria
organica total de 5,00% a 11,00%, Matéria organica compostavel de 3,00% a 9,00%, Carbono
total de 2,00% a 7,00%, Carbono organico de 1,50% a 5,50%, Residuo mineral total de 60,00%
a 94,00%, Residuo mineral insoltvel de 20,00% a 50,00%, Residuo mineral soltvel de 25,00% a
75,00%, Nitrogénio total de 0,20% a 2,00%, Fésforo total de 20,00% a 50,00%, Potassio de
0,10% a 1,00%, Calcio total de 12,00% a 25,00%, Magnésio total de 0,50% a 2,00%, Enxofre
total de 0,50% a 3,00%, 6xido de Célcio de 14,00% a 26,00%, 6xido de Magnésio de 0,50% a
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3,00%, Carbonato de célcio de 25,00% a 45,00%, Carbonato de magnésio de 2,00% a 8,00%,
Silica de 30,00% a 60,00%, Cobre de 20 a 45 mg/kg, Manganés total de 400 a 600 mg/kg, Zinco
de 60 a 105 mg/kg, Ferro de 27000 a 36000 mg/kg, Boro de 2 a 8 mg/kg, Sédio de 1000 a 3000
mg/kg. A invenc¢do ndo esta suficientemente descrita, de modo a possibilitar sua realizagéo por
um técnico no assunto, pois ndo revela sob que forma os componentes devem ser usados na
composi¢do, apresentando apenas os percentuais dos constituintes elementares, como é o
caso, por exemplo, do nitrogénio, fdsforo, potdssio, cdlcio, magnésio, enxofre, cobre,
manganés, zinco, ferro, boro e sddio.

TBR3019/17 A reivindicacdo pleiteia: “Dispositivo para classificar, em tempo real, as
caracteristicas padrdo de um determinado sistema fisico, quimico ou bioldgico, caracterizado
por compreender sensores de temperatura (1) e condutdncia (2); um sistema inteligente (4)
com informag¢des de aprendizado referentes a temperatura (3) e condutdncia (5); um
computador [3(a)] e um bloco de resposta final (11)”. Tendo em vista o conhecimento geral
comum na area de redes neurais entende-se que os detalhamentos de implementacdo desta
rede para a proposta apresentada no presente pedido tratam-se de questdes que ndo
incorrem em esforco indevido por parte do técnico no assunto e desta forma o pedido
apresenta informacgdes técnicas minimas para sua realizacdo atendendo ao disposto no artigo
24 da LPI. A curva de aprendizado de fato ndo define a arquitetura do dito sistema, no entanto
entendemos que o técnico no assunto diante das informacdes presentes no pedido e o
conhecimento do estado da técnica em redes neurais saberia escolher a topografia de rede
adequada para que a partir das medidas de condutancia elétrica e temperatura da amostra
conseguisse um sistema para deteccdo de contaminantes o que atende ao Artigo 24 da LPI. O
pedido da mesma forma ndo especifica quais sdo os sensores de condutancia e temperatura
ou o sistema hardware/software para andlise e controle em tempo real, no entanto o
detalhamento de tais parametros esta dentro das escolhas de projeto do técnico no assunto.

A depositante de pedido de patente que contenha em seu objeto uma ou mais sequéncias de
nucleotideos e/ou de aminodcidos, que sejam fundamentais para a descricdo da invengdo,
deverd representd-las em uma Listagem de Sequéncias, para possibilitar a afericdo da
suficiéncia descritiva de que trata o artigo 24 da LPIl.(Res. 124/13 § 2.19) De forma geral, em
pedidos de patente que descrevam uma invengdo cujo desenvolvimento depende de sequéncias
de aminodcidos e/ou de nucleotideos, os seguintes aspectos devem ser observados: 1)
necessidade de inclusdo da sequéncia no pedido para fins de suficiéncia descritiva (art. 24), 2)
ocorréncia natural (art. 10 (IX)), 3) clareza, precisdo e fundamentacgéo (art. 25) na forma como
tais moléculas / sequéncias séo pleiteadas, 4) novidade (art. 11), 5) atividade inventiva (art.
13), e aplicacdo industrial (art. 15). (Res. n.144/15 § 6.1) Uma vez observadas as regras
estabelecidas no item 2.2.2 como forma de garantir a clareza e precisdo da matéria pleiteada,
o quadro reivindicatdrio deverd se referir as sequéncias bioldgicas em questdo através da SEQ
ID NO: correspondente (Res. n.144/15 § 6.10)

TBR3389/17 O presente pedido foi em primeira instdncia foi considerado insuficientemente
descrito (artigo 24 da LPI), pois foi considerado que o relatdrio descritivo ndo revela nenhuma
construgdo utilizando a sequéncia de nucleotideos 1 a 1799 de Seq ID n2 1 como regido
promotora ou reguladora da expressao de genes heterélogos. Consequentemente, o pleito de
protecdo a construcdo de acido nucleico, cepa microbiana recombinante e processo para
produzir um polipeptideo que compreende(m)/usa(m)sequéncia de nucleotideos 1 a 1799 de
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Seq ID n? 1 foi considerado indefinido e/ou ndo fundamentado no relatdrio descritivo (artigo
25 da LPI). Em andlise ora realizada, entende-se que a matéria ora pleiteada encontra-se
suficientemente descrita no pedido conforme depositado, uma vez que hd a descricao da
sequéncia do promotor cbhl (nucleotideos 1 a 1799 de Seq ID n2 1) e de sua utilizagdo para a
expressao de genes heterdlogos. Adicionalmente, as evidéncias documentais trazidas pela
recorrente confirmam a descricdo da matéria conforme consta no relatério descritivo do
pedido, ou seja, confirmam a capacidade efetiva do promotor cbh1l de dirigir a expressdo de
genes heterdlogos.

No caso de material bioldgico essencial a realizagdo prdtica do objeto do pedido, que ndo possa ser
descrito na forma deste artigo e que ndo estiver acessivel ao publico, o relatdrio serd suplementado por
depdsito do material em instituicGo autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional (LPI artigo
24 pardgrafo unico). Quando o pedido tratar de material bioldgico e esse for essencial a realizagdo prdtica
do objeto do pedido, que ndo possa ser descrito na forma do artigo 24 da LPI e que ndo estiver acessivel ao
publico, o relatério deverad ser suplementado, até a data de depdsito do pedido de patente, por depdsito
do material em instituicdo autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional.(Res 124/13 § 2.17) E
importante ressaltar que, conforme apontado acima, a LPI se refere ao depdsito de material bioldgico que
ndo possa ser descrito na forma do art. 24, ou seja, que néo possa ser descrito de forma clara e suficiente
no relatdrio descritivo. Assim, conclui-se que o depdsito do material néo se aplica, necessariamente, a todo
e qualquer material biolégico envolvido numa determinada invengdo, uma vez que, por exemplo,
polinucleotideos e polipeptideos devem ser descritos através de sua sequéncia de nucleotideos e
aminodcidos (obs: ainda assim, ndo hd impedimento de que tais materiais sejam adicionalmente
depositados). (Res 144/15 § 2.2110)

TBR3041/17 O recorrente reivindica um método para produzir aminoacidos por meio de uma
bactéria, mas a bactéria ndo estd definida nem pelo seu nimero de depdsito em Centro
Depositdrio, nem pela modificacdo genética que a tornaria transgénica. Em vez disso, a
bactéria estd caracterizada pela sua atividade, qual seja, a de ter uma atividade de citocromo
oxidase do tipo bo melhorada em compara¢do com a cepa ndo-modificada. Essa redacdo tem
dois problemas. O primeiro é a imprecisdo sobre o que seria tal efeito melhorado. O técnico no
assunto teria que comparar com a cepa nao-modificada que tampouco esta definida. Por uma
metodologia que também nao estd definida. E a ordem de grandeza e a unidade que levariam
a conclusdo do que “melhorada” significa tampouco esta definida também. O cerne aqui é a
metodologia, que deve estar inserida na reivindicacdo principal de modo a definir como o
micro-organismo foi feito. O segundo problema é a amplitude. Todo o relatério descritivo estd
fundamentado numa bactéria produzida por transgénese do operon cyo; ndo havendo base
para a reivindicagdo de nenhum outro meio para se atingir tal fungdo. Em consequéncia, um
técnico no assunto que objetivasse empregar no método em questdo uma bactéria mutante
ou com outro tipo de transgénese teria que realizar experimentos adicionais. Assim, a
informagdo acerca do operon cyo também deve estar inserida na reivindicagao principal.
Assim, conclui-se que a matéria reivindicada ndo esta redigida de maneira clara e precisa, ndo
estando fundamentada no relatério descritivo, incidindo, pois, no artigo 25 e no artigo 24 c/c
25 da LPI.

TBR3610/17 Transformacdo genética metabdlica de células de leveduras fermentadoras de
arabinose. D1 revela uma cepa de Saccharomyces cerevisiae modificada através da introducdo
dos genes araA de Bacillus subtilis, além de araB e araD de Escherichia coli. D2 revela que uma
levedura capaz de utilizar L-arabinose para produzir etanol foi modificada pela introdug¢do do
gene araA de B. subtilis, pela introducdo dos genes araB e araD de E. coli e, além disso, possui
mutacgOes adicionais em seu genoma ou superexpressam a enzima transaldolase (TAL1) de S.
cerevisiae. Diante das matérias reveladas por D1 e D2 em combina¢do com a matéria revelada
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no presente pedido, é possivel constatar que a simples introducdo dos genes araA, araB e araD
de L. plantarum ou outros organismos em leveduras ndo resulta, inequivocamente, em cepas
capazes de utilizar L-arabinose para produzir etanol com alta produtividade/rendimento. Foi
com a cepa ISM0002 que os inventores do presente pedido realizaram os experimentos de
producdo de etanol e detectaram alta produtividade/rendimento. Ndo ha possibilidade de
reproducdo inequivoca da matéria sem acesso a cepa especifica ISM0002, ou seja, um técnico
no assunto ou até mesmo os proprios inventores do presente pedido, ao repetirem o processo
de geracdo da cepa ISM0002, ndo poderiam garantir a obtencdo de cepa exatamente idéntica
a ISM0002, tendo em vista que o processo de passagens seriadas sob pressao seletiva em L-
arabinose gera mutagdes aleatdrias, ndo descritas no presente pedido. Assim sendo, mantém-
se o fato de que a célula de Saccharomyces (reivindicacdes 1 a 5) e o processo (reivindicagoes
7 a 11) ora pleiteados encontram-se insuficientemente descritos, ndo sendo possivel sua
reproducdo por um técnico no assunto sem acesso a cepa especifica ISM0002. Portanto, para
atendimento ao requisito de suficiéncia descritiva (artigo 24 da LPl), é necessario que a
recorrente limite o quadro reivindicatério a cepa especifica ISM0002 definida de forma clara e
precisa através de seu nimero de depdsito CBS 120328.

TBR3413/17 O presente pedido foi indeferido, pois foi considerado que as sequéncias Seq ID
n2 12 (DNA) e Seq ID n? 13 (proteina) ndo estavam reveladas no pedido conforme depositado,
contrariando o disposto no artigo 32 da LPI. Apesar de a recorrente ter alegado que tais
sequéncias baseavam-se nas sequéncias originalmente apresentadas por intermédio das
Figuras 2 (DNA) e 1 (proteina), foi demonstrado que as sequéncias Seq ID n? 12 e Seq ID n2 13
diferiam daquelas presentes nas Figuras 2 e 1 por compreender uma timina (Seq ID n2 12) ao
invés de uma guanina (Figura 2) na posicdo 1690 (DNA) e por compreender uma tirosina (Y)
(Seq ID n2 13) ao invés de um triptofano (W) (Figura 1) na posicdo 548 (proteina). Em analise
ora realizada, verificou-se que a sequéncia Seq ID n? 13 corrigida, apresentada por intermédio
da peticdo de recurso, compreende um triptofano (W) na posicdo 548, conforme sequéncia
originalmente apresentada na Figura 1 do presente pedido, superando a obje¢do apontada no
parecer de indeferimento do pedido. Adicionalmente, verificou-se que a sequéncia Seq ID n?
12 corrigida, apresentada por intermédio da peticao de recurso, compreende uma guanina na
posicdo 1690, conforme sequéncia originalmente apresentada na Figura 2 do presente pedido,
superando a obje¢do apontada no parecer de indeferimento do pedido. Assim sendo, entende-
se que a matéria conforme ora pleiteada, com base na nova listagem de sequéncias ora
apresentada e no pedido conforme depositado (relatério descritivo e Figuras), esta de acordo
com os requisitos e condi¢gdes de patenteabilidade, sendo passivel de protecao patentaria.

TBR3441/17 O Brasil ndo possui nenhuma instituicdo autorizada pelo INPI a receber depdsito
de material biolégico. Portanto, para atendimento ao disposto no artigo 24 da LPI, no caso de
material biolégico essencial a realizacdo pratica do objeto do pedido, o relatério descritivo
deve ser suplementado por depdsito do material biolégico em uma das autoridades de
depdsito internacional reconhecidas pelo Tratado de Budapeste tais como, por exemplo,
American Type Culture Collection (ATCC) nos Estados Unidos, Deutsche Sammlung von
Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ) na Alemanha, Collection Nationale de
Cultures de Microorganismes (CNCM) na Franca e outras.

TBR577/17 Um polipeptideo deve ser definido por sua Seq ID especifica para atendimento ao
requisito de clareza e precisdo (artigo 25 da LPI). A definicdo por funcdo (aumento ou
diminuigdo de ligagdo a receptores especificos, por exemplo) ndo pode ser aceita por acarretar
auséncia de clareza e precisdo a matéria objeto da protecao.
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Matéria Revelada: Corresponde toda a matéria contida no pedido de patente apresentado pelo
Requerente no ato do depdsito, quais sejam: relatdrio descritivo, reivindicagbes, desenhos (se houver),
resumo ou listagem de sequéncias (se houver); (LPI artigo 32). A inclusdo de dados, pardmetros ou
caracteristicas da invengdo que ndo constavam do pedido originalmente depositado constitui acréscimo de
matéria e como tal ndo pode ser aceita.(Res 124/13 § 2.22) Apds o requerimento de exame, as emendas
voluntdrias apresentadas ao relatério descritivo deverdo ser aceitas, desde que limitadas a matéria
inicialmente revelada no pedido.(Res 124/13 § 2.24) Matéria Revelada: Corresponde toda a matéria
contida no pedido de patente apresentado pelo Requerente no ato do depdsito, quais sejam: relatdrio
descritivo, reivindica¢ées, desenhos (se houver), resumo ou listagem de sequéncias (se houver); (Res. 93/13
§$1.1)

TBR622/17 Pedido trata de titulador em sistema de fluxo monossegmentado utilizado em
analise titulométricas em fluxo, caracterizado por compreender uma bomba, responsavel pela
propulsdo da amostra e reagente através do reator; um injetor de amostra o qual é
responsdvel pela injecdo de uma quantidade definida e reprodutivel de amostra a ser titulada;
o sistema de injecdo de reagentes e solugdes o qual injeta volumes exatamente conhecidos de
reagentes e solucdes, necessdrios a execucdo da titulacdo. O relatdrio descritivo apresentado
por meio da peticdo modifica o objeto revelado no depdsito, uma vez que adiciona titulacao
em batelada, amplia os tipos de sensores, porque se refere ao sensor original como exemplo,
adiciona outra possibilidade de solvente além de dgua, de modo que esse relatdrio ndo poderd
ser aceito por contrariar o disposto no Art. 32 da LPI.

TBR608/17 No quadro reivindicatério anterior, a temperatura de massa de chocolate na
operacgdo unitaria (4) era de “cerca de 60°C” e no quadro atual, a temperatura para a mesma
operacdo varia na faixa 30 a 50°C, configurando um acréscimo de matéria, uma vez que tal
faixa ndo é especificada no relatério descritivo do depdsito do pedido. Do exposto, face ao
artigo 32 da LPI, o quadro reivindicatério apresentado por meio da peticdo de recurso nao
pode ser aceito.

TBR3019/17 A argumentacdo do depositante de que a equacdo matematica apresentada
compreende apenas uma alternativa para a representagao grafica apresentada no pedido
original ndo se sustenta porque nenhuma das figuras apresentadas mostra uma representagao
grafica da rede neural e tampouco se pode inferir, por exemplo, o fato de ter sido usada a
tangente hiperbdlica como fungdo de ativagdo, quando poderia ter sido usado a fungao
logistica. Ainda que a depositante possa alegar que tal equacdo matematica seja conhecida no
treinamento de redes neurais e que a insergao de tal equagdo e do paragrafo que descreve a
interface de aquisicdo de dados sejam alternativas dbvias de projeto, isso ndo descaracteriza o
fato de representarem acréscimos de matéria no relatdrio descritivo, pois qualquer
caracteristica da invengdo (independente de ser ébvia em relagdo a matéria originalmente
depositada) que seja acrescentada ao pedido com objetivo de diferencid-la de outras
realizagOes é considerada uma nao conformidade com o artigo 32 da LPI.

TBR2863/17 A matéria objeto de protecdo apresentada como emenda ao pedido refere-se a
“composicdo caracterizada pelo fato de que compreende até 0,15% (p/v) de tartarato de
brimoridina, um componente realcador de solubilidade compreendendo carboximetilcelulose
em uma quantidade eficaz para aumentar a solubilidade do tartarato de brimonidina na
composi¢éo em relagdo a solubilidade de tartarato de brimonidina numa composi¢do similar
sem o componente realgcador de solubilidade; diéxido de carbono como um conservante; e um
componente veiculo liquido em que a composicdo é isenta de ciclodextrinas”. A faixa de
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concentragdo de tartarato de brimonidina pleiteada na reivindicagdo 1 “até 0,15% (p/v)” ndo
se encontra descrita no pedido conforme inicialmente revelado. A descricdo de um valor
numeérico para solubilidade de 0,1446% presente na tabela IV do relatério descritivo original
nao descreve uma composicdo compreendendo tartarato de brimonidina com valor numérico
de concentracdo de 0,15%. O valor de solubilidade destacado pela recorrente foi obtido com
uma composicdo contendo 0,2% de tartarato de brimonidina. A solubilidade de 0,1446% para
o tartarato de brimonidina é resultado de um estudo que visava medir a solubilidade do
tartarato de brimonidina em composicdes contendo diferentes concentracdes de CMC em
diversos pHs. Tal solubilidade, como dito, foi obtida utilizando uma composicao especifica em
condi¢Bes também muito especificas. A generalizacdo pretendida pela recorrente até 0,15% de
tartarato de brimonidina para uma composicao compreendendo carboximetilcelulose, didxido
de cloro e um veiculo, ndo é permitida com base nos ensinamentos apresentados no presente
pedido.

TBR3631/17 A tabela apresentada durante processamento administrativo da patente em lide
foi feita para evidenciar ou esclarecer efeitos técnicos de uma matéria que se encontra
suficientemente descrita no relatério descritivo, qual seja, uma formulacdo compreendendo o
complexo de voriconazol-SBECD na forma liofilizada. Portanto, este colegiado de segunda
instancia entende que isso ndo configura acréscimo de matéria uma vez que ndo ha nenhum
dispositivo na LPI que impeca a apresentacdo dos referidos testes.

TBR4376/17 As Tabelas 6 e 7 do Padrdo Internacional CEl IEC 60502-2 que apresentam os
dados que foram utilizados na presente invengdo, foram incluidas no relatério descritivo do
pedido e ndo configuram acréscimo de matéria, visto que esses dados ja estavam descritos por
referéncia.

TBR2942/17 Dados bioldgicos adicionais demonstrando o efeito antimicrobiano ja conhecido
dos componentes da composicdao pretendida, além de uma melhor descricdo do estado da
técnica, ndo caracteriza acréscimo a matéria inicialmente revelada, pois nao se verifica, por
exemplo, a insercdio de compostos ativos adicionais ou de parametros essenciais a
reprodutibilidade da matéria pretendida e inicialmente revelada.

TBR623/17 As informac&es dos desenhos podem fundamentar uma emenda no pedido.

Unidade de Invencao

O pedido de patente terd de se referir a uma unica invengdo ou a um grupo de invengées inter-
relacionadas de maneira a compreender um unico conceito inventivo. Quando um pedido de patente se
referir a um grupo de invengdes inter-relacionadas de modo a compreender um tnico conceito inventivo,
pode dar origem a uma pluralidade de reivindicagbes independentes na mesma categoria, desde que
definam diferentes conjuntos de caracteristicas alternativas e essenciais a realizagdo da invengdo (vide
3.21).(Res. 124/13 § 3.98) Uma pluralidade de reivindicagées independentes em categorias diferentes pode
constituir um grupo de invengbes inter-relacionadas entre si de modo a formar um unico conceito
inventivo. ).(Res. 124/13 § 3.106)

TBR2863/17 A matéria reivindicada n3o atende as disposicGes do artigo 22 da LPI, uma vez que
a recorrente solicita protecdo para dois grupos distintos de inveng¢des, as quais ndo estdo
ligadas pelo mesmo conceito inventivo. S3o estas: (1) uma composicdo farmacéutica,
compreendendo um componente agonista alfa-2- adrenérgico, um componente de aumento
de solubilidade do componente agonista alfa-2- adrenérgico e um componente de veiculo
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liguido; e (2) um complexo, preferencialmente um oligdbmero, compreendendo unidades
monoméricas derivadas de um ou mais componentes de quinoxalina.

TBR3464/17 O novo quadro reivindicatério consiste de duas reivindicacdes: 1. “Uso de um
composto de prostaglandina, caracterizado pelo fato de ser para fabricagdo de uma
composicdo farmacéutica para tratamento de constipacdo por abertura de canais de cloreto
CIC em um individuo mamifero, em que o referido composto de prostaglandina é 13,14-diidro-
15-ceto-16,16-difluor-prostaglandina E1” e reivindicagdo 2: “Uso de um composto de
prostaglandina, caracterizado pelo fato de ser para fabricagdo de uma composicdo
farmacéutica para tratamento de fibrose cistica em um individuo mamifero, em que o referido
composto de prostaglandina é 13,14-diidro-15-ceto-16,16-difluor-prostaglandina E1” . Na
reivindicacdo 1, o problema técnico a ser resolvido é obter um medicamento contendo 13,14-
diidro-15-ceto-16,16-difldor-prostaglandina E 1 para tratar constipagdo e na reivindicacdo 2,
obter um medicamento contendo 13,14-diidro-15-ceto-16,16-difldor-prostaglandina E 1 para
tratar fibrose cistica. Como pode ser facilmente observado, os dois problemas técnicos
independem um do outro, bem como s3do solucionados independentemente, ndo
apresentando nenhuma relacdo técnica entre si. Ou seja, as reivindicagdes 1 e 2 ndo estdo
inter-relacionadas de modo a apresentar um Unico conceito inventivo.

TBR2938/17 Pedido trata de liga dotada de resisténcia mecanica em alta temperatura em meio
oxidante, compreendendo uma matriz contendo cromo reforcado por precipitacdo de
carbonetos, caracterizada em que ela compreende carbonetos de, pelo menos, um metal (M)
escolhido dentre o titanio, o zirconio e o hafnio. A reivindicacdo independente 1 referente a
liga apresenta atividade inventiva. A reivindicacdo independente 7 que trata de fieira de
formacdo de fibra feita com a liga da reivindicacdo independente 1 apresenta unidade de
invencdo com a reivindicacgdo 1.

TBR3293/17 As reivindicagcbes 1 e 15 ndo possuem unidade de invencdo. Reivindicagdo 1
pleiteia composto, caracterizado pelo fato de que é representado pela férmula (1):
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A reivindicagdo 15 pleiteia Derivado de anilina, caracterizado pelo fato de que é representado
pela formula (8):
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O procedimento de divisdo de um pedido de patente deve consistir na retirada de parte da matéria
reivindicada que consta do pedido original para compor o(s) pedido(s) dividido(s). A simples replicagdo de
parte da matéria reivindicada no pedido original para compor um pedido dividido, na verdade, compde
uma multiplicagéo de pedido e ndo uma divisdo.(Res. 124/13 § 3.138) A andlise da existéncia de dupla
protegdo em um pedido dividido deve ser realizada por meio da comparagdo de seu quadro reivindicatério
com o quadro do pedido original e com os quadros dos demais pedidos divididos, se existirem. Neste caso,
o pedido dividido deve ser indeferido por néo atender ao disposto no artigo 62 da LPI. (Res. 124/13 §
3.141)

TBR610/17 O pedido original que deu origem a divisdo trata da escova de dentes caracterizada
pelo fato de que “a plataforma (134) tem pelo menos uma sec¢do enfraquecida (308) formada
nela em uma dire¢éo que é paralela a um eixo geométrico longitudinal da cabe¢a (120), de
modo que, por ocasido da aplicacdo de uma forca no seqgundo suporte de cerdas (132), a
plataforma (134) colapsa pelo menos parcialmente ao longo da pelo menos uma segdo
enfraquecida (308), resultando em movimento do pelo menos um conjunto de cerdas (152)".

No presente pedido dividido a protecdo é solicitada para uma escova de dentes acionada (100)
sendo caracterizada pelo fato de que “o segundo suporte de cerdas (132) é provido com
paredes elastoméricas verticais (340) formadas nos primeiro (300) e segundo (302) lados da
plataforma (134), e o dito pelo menos um conjunto de cerdas (152) estendendo-se para fora a
partir da dita superficie superior da plataforma (134) entre as paredes elastoméricas (340)".
Ou seja, a protecdo pleiteada para o objeto do presente pedido difere daquelas ja protegidas
nao incidindo em dupla protecao.
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TBR2962/17 Pedido dividido reivindica: “Processo para produzir um nucleosideo 1,3-oxatiolano
caracterizado pelo fato de reagir um 5-halo-2-protegido-oximetil-1,3-oxatiolano com uma base
sililada de purina ou pirimidina em uma temperatura abaixo de 25°C na auséncia de um dcido
de Lewis”. Pedido original reivindica: “Processo para produzir um nucleotideo 1,3-oxatiolano
caracterizado por compreender: (i) preparar um 5-halo-2-protegido-oximetil-1,3-oxatiolano e
(ii) reagir o 5-halo-2-protegido-oximetil-1,3-oxatiolano com uma base protegida de purina ou
pirimidina em uma temperatura abaixo de 25°C na auséncia de um dcido de Lewis.” E
importante ressaltar que a especificagdo do tipo de protecao da base no pedido dividido
(sililacdo) e ja protegido de modo geral no pedido original ndo torna a matéria reivindicada
diferente, ja que sililacdo é um dos tipos de protecdo de bases. Desta forma hd uma clara
sobreposicdo de matérias pleiteadas incorrendo em duplicacdo de matéria pleiteada, nao
observancia do Art. 62 da LPI (dupla protecdo).

TBR3292/17 O presente pedido reivindica método para codificar um indicador TFCl em um
sistema de comunicacdo modvel enquanto que a patente original refere-se ao aparelho de
codificacdo de indicador TFCI. Ndo ha dupla protecao.

TBR2866/17 O recorrente alega que o pedido original durante a avaliacdo de anuéncia prévia
pela ANVISA resultou na exclusdo de parte da matéria que foi pleiteada no pedido dividido em
tela, particularmente, exclusdo da reivindicagdo do uso do composto. Desta forma, o pedido
dividido resultante pleiteia matéria distinta em relagdo ao pedido original. Considerando o
quadro do pedido dividido considerado valido para exame, mesmo com as exclusdes efetuadas
pela requerente no pedido original na fase de anuéncia prévia que estd acontecendo na
ANVISA, restaria no caso concreto ora em exame, o fato de que essas reivindicagdes de USO ja
foram objeto de exame no pedido original, inclusive com o INPI considerando a matéria apta
ao privilégio previsto na LPl. Ndo cabe a recorrente utilizar a divisdo de pedido como forma de
contornar objecGes durante a anuéncia prévia da ANVISA, visto que este tipo de manobra ndo
encontra amparo legal na LPl, nem mesmo na Constitui¢cdo Federal (CF 88, Art. 5° LXXVIII, EC n°
45/04), visto que isto seria movimentacdo desnecessdria da maquina administrativa. Ndo
importa o fato de que, no pedido original, a matéria tenha sido abandonada pela recorrente
antes do seu deferimento definitivo, que no caso de farmacos inclui a anuéncia prévia pela
ANVISA, impedindo a dupla protecao perante o artigo 6° da LPI; importa que o recorrente
impde um re-exame para uma matéria que ja foi devidamente examinada. A matéria do
pedido original e que consta no pedido dividido em lide, ja foi examinada concluindo pela
patenteabilidade por parte do INPI. Foi uma decisao que cabe unicamente a recorrente optar
pelo seu abandono. Dessa forma, esta Autarquia entende que o Art. 62 da LPI impede o pleito
de mesma matéria ja analisada pelo INPI, visto que isto levaria a uma dupla protecdo.

78



TBR4363/17 Pedido dividido reivindica uma vacina caracterizada por compreender (i) um
veiculo e (ii) um imundgeno nao se limita a apenas estes elementos, podendo compreender
também outros elementos tais como, por exemplo, adjuvantes. Portanto, ndo restam duvidas
quanto ao fato de que uma vacina que compreende (i) veiculo, (ii) imundgeno e (iii)
adjuvantes, podendo compreender ainda outros componentes adicionais (presente pedido
dividido) encontra-se abrangida pela protecdo conferida ao pedido original (vacina que
compreende (i) veiculo e (ii) imundgeno, podendo compreender ainda outros componentes
adicionais, entre os quais adjuvantes). O fato de ndo haver mencdo explicita a presenca de
adjuvantes na vacina protegida no pedido original ndao exclui a possibilidade de tal vacina
compreender adjuvantes. Assim sendo, a vacina ora pleiteada ja se encontra protegida no
pedido original, sendo vedada a dupla protecdo patentaria (artigo 62 da LPI).

TBR4366/17 O pedido original confere protecdo a molécula de DNA caracterizada pelo fato de
gue consiste em uma sequéncia de nucleotideos identificada como Seq ID n2 7 ou Seq ID n2 8
(reivindicacdo 1) e a molécula de DNA caracterizada pelo fato de que consiste em uma
sequéncia de nucleotideos identificada como Seq ID n2 9, Seq ID n2 10, Seq ID n2 11 ou Seq ID
n2 12 (reivindicacdo 12), e que o termo “..consiste..” exclui a possibilidade de que quaisquer
componentes adicionais estejam presentes. Neste sentido, a reivindicacdo 1 do presente
pedido dividido inclui diversos elementos que estdo excluidos das reivindicacdoes 1 e 12 da
patente supramencionada, de forma que a reivindicacdo 1 ora submetida para analise ndo
engloba matéria das reivindicagdes da patente original. As moléculas de DNA protegidas na
patente original ndo englobam moléculas de DNA compreendendo Seq ID n2 7 ou Seq ID n? 8
em combinacdo com os elementos (i)-(v) e (a)-(e) definidos na reivindicacdo 1 do presente
pedido, enquanto o presente pedido ndo engloba moléculas de DNA consistindo em Seq ID n2
7 ou em Seq ID n? 8 pois determina a presenca obrigatdria dos elementos (i)-(v) e (a)-(e). A
patente original protege moléculas de DNA consistindo em Seq ID n2 7 ou em Seq ID n2 8, e os
elementos obrigatérios ora pleiteados (i)- (v) e (a)-(e) (relativos ao evento especifico nk603)
tornam a matéria ora em anadlise distinta daquela protegida na patente original.

TBR4368/17 O pedido dividido simplesmente replicou a matéria que estava no quadro
reivindicatdrio do pedido original e, restringiu a matéria do pedido original. O pedido dividido
(tamanho de particulas ndo especificado) engloba a matéria do pedido original (particulas de
tamanho especifico) em sua integra, constituindo claramente em um ndo atendimento ao Art.
62 da LPI (dupla protecdo). A diferenca da referida matéria para aquela protegida pela patente
original esta no fato de que o tamanho das particulas dos principios ativos ndo é relevante
para a atribuicdo de atividade inventiva do presente pedido. Isto porque, o problema técnico
do presente pedido dividido reside na falta de estabilidade de composi¢cdes contendo os
compostos de formula (1) e (Il), o qual é resolvido pela presenca de acido na composicdo,
independente, do tamanho das particulas.

TBR3279/17 O pedido dividido descreve um sistema de controle deslizante de uma planta
aprimorado, no qual a convergéncia dos parametros do modelo em relagdo a perturbacdes
momentaneas é melhorada através de uma operagdo diversa e Unica (ndo reprodutivel) em
relacdo aquela apresentada pelo sistema de controle pleiteado na reivindicagcdo 1 da patente
original, qual seja, a imposicdo de limites pré-estabelecidos aos coeficientes que determinam
os vetores de parametros do modelo, dessa forma, os escopos de prote¢do do pedido dividido
e da patente original definem objetos distintos, tanto na realizacdo como na operac¢do, ndo
tipificando, portanto, violagdo ao Artigo 6 da LPI.
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TBR3285/17 Pedido dividido reivindica Aco estrutural para maquinas, excelente em
capacidade de usinagem e propriedades de resisténcia compreendendo, em % em massa: C:
0,1a0,85%, Si: 0,01 a 1,5%, Mn: 0,05 a 2,0%, P: 0,005 a 0,2%, S: 0,001 a 0,15%, Al total: maior
que 0,05% e ndao maior que 0,3%, Sb: ndo menor que 0,0005% e menor que 0,0150%, e N total:
0,0035 a 0,020%, N soluto sendo limitado a 0.0020% ou menos, e um ou mais de: W: 0,01 a
1,0%, REMs: 0,0001 a 0,015%, Sn: 0,005 a 2,0%, Zn: 0,0005 a 0,5%, Te: 0,0003 a 0,2%, Bi: 0,05 a
0,5% e Pb: 0,005 a 0,5%, opcionalmente um ou mais de Ca: 0,0003 a 0,0015%, Ti: 0,001 a 0,1%,
Nb: 0,005 a 0,2%, V: 0,01 a 1,0%, Mg: 0,0001 a 0,0040%, Zr: 0,0003 a 0,01%, B: 0,0005 a
0,015%, r: 0,01 a 2,0%, Mo: 0,01 a 1,0%, Ni: 0,05 a 2,0% e Cu: 0,01 a 2,0%; e um saldo de Fe e
as inevitdveis impurezas. Pedido principal reivindica A¢o estrutural para maquinas,
caracterizado pelo fato de compreender, em % em massa: C: 0,1 a 0,85%, Si: 0,01 a 1,5%, Mn:
0,05 a 2,0%, P: 0,005 a 0,2%, S: 0,001 a 0,15%, Al total: maior que 0,1% e ndo maior que 0,3%,
N total: 0,0035 a 0,020%, N soluto sendo limitado a 0.0020% ou menos, e um saldo de Fe e as
inevitdveis impurezas. A reivindicacdo independente que trata de um aco estrutural para
maquinas em que existe na composicdo o elemento Sb como essencial e um ou mais de W,
REM, Sn, Zn, Te, Bi e Pb. A reivindicacdo independente do presente pedido dividido foi
pleiteada como uma implementagdo alternativa do quadro reivindicatério original, sendo que
a referida reivindicacdo independente estd dentro do mesmo conceito inventivo do
reivindicado no pedido original. Portanto, ndo ocorreu a dupla protecdo e o pedido estd de
acordo com o Art. 6° da LPL.

TBR3289/17 Pedido original reivindica “Processo de extracéo livre de solvente, para a obtencéo
de lipidio contendo dcidos graxos Omega-3 ou Omega-6 altamente insaturados a partir de um
micro-organismo, caracterizado pelo fato de compreender (a) lisar as células de micro-
organismos para a produg¢do de uma mistura celular lisada; (b) centrifugar a mistura celular
lisada, obtida na etapa (a), para produzir uma mistura de fase separada compreendendo uma
camada pesada e uma camada leve, onde a camada pesada compreende uma solugdo aquosa
compreendendo material celular sélido e a camada leve compreende um lipidio emulsionado
compreendendo uma suspensdo do referido lipidio em uma solugdo aquosa; (c) separar a
camada pesada da camada leve; e (d) desemulsificar a camada leve e obter o lipidio a partir da
camada leve desemulsificada, sem o uso de solvente orgdnico ndo polar”. Pedido dividido
reivindica: “Processo de obtenc¢do de lipidios a partir de micro-organismos caracterizado pelo
fato de compreender as etapas: (a) crescimento dos referidos micro-organismos em um meio
de fermentacdo para produzir um caldo de fermentacgdo;(b) solubilizacdo de pelo menos uma
parte de quaisquer proteinas presentes no referido caldo de fermentagdo; (c) tratamento das
células do micro-organismo no referido meio de cultura sem secar as referidas células para a
liberagdo dos lipidios, os quais estéio presentes nas células, onde o tratamento compreende o
aquecimento das células, a exposi¢cdo das células a condigbes bdsicas, exposi¢Go das células a
um composto de quelagcdo ou suas combina¢des para produzir uma mistura de célula lisada (d)
tratamento da referida mistura de célula lisada para produzir uma fase de mistura separada
compreendendo uma camada pesada e uma camada leve, em que a referida camada pesada
compreende solu¢do aquosa e a referida camada leve compreende lipidios emulsificados; e (e)
obtengdo de um lipidio cru”. Em suma, a redagao ora proposta apresenta a mesma esséncia da
redacdo anterior, com pequenas modificacdes de palavras de modo que reitera-se, portanto, o
enquadramento no item 3.142 da Res. 124/13 que afirma que no caso em que um pedido
dividido reivindicar uma matéria mais especifica que a do pedido original do qual decorre (...)
deve ser indeferido (...) tendo em vista que a matéria mais ampla reivindicada no pedido
original ja abrange o detalhamento reivindicado no pedido dividido.
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TBR3297/17 Pedido dividido reivindica “Método para produzir uma composicdo de cuidado
pessoal de irritagGo reduzida, caraterizada pelo fato de que compreende combinar um
material polimérico de baixo peso molecular, selecionado do grupo que consiste em
polissacarideos poliméricos derivados de amido, inulina, guar, xantana, carragenana,
quitosana, pectina ou esquizofilano apresentando um peso molecular de 3500 a 500000 g/mol
em uma quantidade de 0,1 a 5% da composicdo e um copolimero de octadeceno/anidrido
maleico alternados apresentando um peso molecular de 20000 a 25000 e capaz de um ligar
tensoativo a este, com pelo menos um tensoativo aniénico selecionado do grupo consistindo
sulfatos de alquila, sulfatos de éter alquila, sulfatos de éter alquil monoglicerila, sulfonatos de
alquila, sulfonatos de alquilarila, sulfosuccinatos de alquila, sulfosuccinatos de éter alquila,
sulfosuccinamatos de alquila, amidosulfosuccinatos de alquila, carboxilatos de alquila,
amidoetercarboxilatos de alquila, succinatos de alquila, sarcocinatos graxos de alquila,
aminodcidos graxos de alquila, tauratos graxos de acila, sulfoacetatos graxos de alquila,
fosfatos de alquila e mistura de dois ou mais dos mesmos mais destes, em uma quantidade de
0,1 a 85% da composicdo”. A reivindicagdo 1 do pedido de patente que deu origem ao
presente pedido dividido, protege: “Método para produzir uma composi¢cdo de cuidado
pessoal de irritagdo reduzida, caraterizada pelo fato de que compreende combinar um
material polimérico de baixo peso molecular em uma quantidade de 0,5 a 15% em peso do
dito material polimérico de baixo peso molecular na composi¢do, selecionado do grupo que
consiste em polissacarideos poliméricos derivados de amido, inulina, guar, xantana,
carragenana, quitosana, pectina ou esquizofilano apresentando um peso molecular de 3500 a
500000 g/mol e um copolimero de octadeceno/anidrido maleico alternados apresentando um
peso molecular de 20000 a 25000 e capaz de um ligar tensoativo a este, com pelo menos um
tensoativo selecionado do grupo consistindo em tensoativos aniénicos, em uma quantidade”.
Numa andlise comparativa entre as reivindicacbes independentes dos dois quadros
reivindicatdrios, verifica-se que a reivindicacdo 1 do presente pedido dividido corresponde a
uma restricdo da reivindicacdo 1 da patente original, nos seguintes pontos: concentracao do
material polimérico de baixo peso molecular (0,1 a 5% da composi¢do); concentragdo do
tensoativo anidnico (0,1 a 8,5% da composicdo); especificagdo dos tensoativos anidnicos
utilizados no método. Sendo assim, como o presente pedido reivindica matéria mais
especifica que a patente original, porém, ainda dentro do escopo desta, hd uma clara dupla
protecdo, ndo atendendo o presente pedido no disposto no artigo 62 da LPI.

TBR4386/17 A reivindicacdo 1 do pedido dividido pleiteia unidade de tambor fotossensivel
eletrofotografico usavel com um conjunto principal de um aparelho de formagdo de imagem
eletrogréfica. O primeiro exame havia concluido que esta reivindicacdo incorria em dupla
protecdo com a patente original que deu origem a divisdo. Na fase recursal a reivindicagao
independente 1 do pedido dividido foi modificada para incluir a matéria da reivindicagao
dependente 2 do mesmo pedido dividido, referente a dita projecdo do dito elemento de
acoplamento ser encaixavel com a dita haste de acionamento (180) movendo-se da dita
posicdo angular de pré-encaixe para a dita posicdo angular de transmissdo de forca de
rotacdo. A redacdo proposta para a nova reivindicacdo 1 do pedido dividido em exame
reproduz as mesmas peculiaridades técnicas essenciais ja protegidas pela Patente da qual o
presente pedido foi originado. As reivindicacdes dependentes de uma Carta Patente
acrescentam especificidades a sua respectiva independente de forma que a protegdo
resultante é um objeto definido pelo conteldo da reivindicagao independente acrescido das
peculiaridades presentes na dependente. O quadro submetido a Recurso efetivamente tipifica
dupla protecao em relagdo ao Quadro Reivindicatério da Patente original e, portanto, viola as
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determinacgdes do Artigo 6° da LPI.

TBR4399/17 Pedido original reivindica “Processo para a preparacéo de um produto de
fermentag¢do de material lignoceluldsico, caracterizado pelo fato de que compreende as
sequintes etapas: a) opcionalmente, pré-tratamento; b) opcionalmente, lavagem; c) hidrdlise
enzimdtica; d) fermentacdo; e e) opcionalmente, recuperacdo de um produto de fermentacdo;
em que i) a fermentagdo é anaerdbica; ii) o tempo de fermentagdo é de 90 horas ou menos; iii)
a fermentagdo é realizada com um micro-organismo que é capaz de fermentar pelo menos um
acucar C5; iv) a temperatura da etapa de hidrdlise (c) é de 50°C ou mais; v) a etapa de
hidrdlise (c) dura 40-130 horas; vi) o pH durante a etapa de hidrdlise (c) estd entre 3,0-6,4; vii)
o teor de matéria seca do material lignoceluldsico na etapa de hidrdlise (c) é de 10%
(peso/peso de matéria seca) ou mais; viii) uma composicdo de enzima que compreende
atividade de endoglucanase e/ou atividade de celobiohidrolase e/ou atividade beta-
glucosidase é utilizada na etapa de hidrélise (c); e ix) uma composicdo de enzima que tem uma
temperatura otima de 40°C ou mais é utilizada na etapa de hidrdlise (c)”. A reivindicacdo foi
emendada para: “Processo para a preparacdo de etanol de material lignoceluldsico,
caracterizado pelo fato de que compreende as seguintes etapas: a) pré-tratamento do
material lignoceluldsico com explosdo de vapor, tratamento com dgua quente ou tratamento
com dcido diluido ou base diluida; b) hidrdlise enzimdtica do material lignoceluldsico; preé-
tratado para fazer glicose, xilose e arabinose, em que o pH durante a hidrdlise estd entre 3,0 -
6,4, a temperatura durante hidrdlise estd entre 50°C e 65°C, a composi¢cGo enzimdtica
compreende uma celulase e uma hemicelulase, e a composicdo enzimdtica é utilizada de pelo
menos 0,10 a 6 mg proteina / g peso de matéria seca, c) resfriamento do material obtido na
etapa (b), d) fermentacéo anaerdbica do material resfriado para converter a glicose, xilose e
arabinose em etanol; e e) recuperacdo do etanol por destilagdo”. As novas reivindicacdes ora
apresentadas referem-se a uma invencdo diferente daquela reivindicada no pedido de
patente original. De fato, verifica-se que o recorrente diferenciou as matérias reivindicadas. O
produto é distinto, a composi¢do enzimdtica é distinta; as etapas opcionais no pedido original
sdo obrigatdrias no pedido dividido e a matéria reivindicada atende aos requisitos e condi¢coes
de patenteabilidade.

TBR4392/17 Pedido em exame trata de “Método para produzir um RNA isolado de fita dupla
de cerca de 21 a cerca de 23 nucleotideos de comprimento, que media a interferéncia do RNA
do mRNA de um mRNA de um gene viral ou um gene celular de mamifero a ser degradado,
caracterizado pelo fato de compreender: (a) combinar o RNA de fita dupla que corresponde a
uma sequéncia do gene viral ou um gene celular de mamifero a ser degradado com um
extrato soluvel que media a interferéncia do RNA, produzindo desse modo, uma combinagdo;
(b) manter a combinagdo de (a) sob condi¢bes nas quais o RNA de fita dupla é processado em
um RNA de fita dupla com cerca de 21 a 23 nucleotideos que mediam a interferéncia do RNA
do mRNA do gene viral ou do gene celular de mamifero a ser degradado, produzindo desse
modo, o RNA de fita dupla de cerca de 21 a cerca de 23 nucleotideos que mediam a
interferéncia do RNA do mRNA, e (c) isolar o RNA de fita dupla de 21 a cerca de 23
nucleotideos a partir da combinagdo”. A emenda apds o pedido de exame reivindica: “Método
para identificar sitios alvos dentro de mRNA que sejam eficientemente clivados pelo processo
RNAI, caracterizado pelo fato de compreender: combinar o dsRNA correspondente a uma
sequéncia de um gene a ser degradado, o mRNA rotulado correspondente ao gene e um
extrato soluvel, derivado de blastoderma sincicial de embriées de Drosophila, que medeia a
interferéncia de RNA, produzindo assim uma combinagdo; manter a combina¢Go sob
condi¢cées nas quais o dsRNA seja degradado em fragmentos dsRNA de 21 a 23 nucleotideos
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de comprimento; e identificar os sitios no mRNA que foram eficientemente clivados, onde o
gene codifica um mRNA celular ou um mRNA viral”. A andlise mostra que a etapa de isolar o
RNA de fita dupla e identificar os sitios no mRNA que foram efetivamente clivados é idéntico
em ambos porque na reivindicagdo 3 do pedido dividido é informado que os fragmentos de
dsRNA de 21 a 23 nucleotideos de comprimento sdo isolados usando eletroforese em gel e a
reivindicagdo 4 inclui a selecdo dos fragmentos de dsRNA de 21-23 nucleotideos de
comprimento que correspondem aos sitios alvos identificados dentro do mRNA . Trata-se do
mesmo processo. Apesar do preambulo ser distinto, ambos os processos contém as mesmas
etapas. Nota-se pela andlise acima que a matéria, ja concedida no referido pedido dividido,
NAO foi excluida da matéria reivindicada deste pedido original ora em exame. Isso significa
gue as reivindica¢des referentes a categoria método ndo podem ser aqui examinadas pois sua
concessao se configuraria como dupla protegdo, o que nao é permitido.

TBR553/17 Processo para a recuperacdo de 1,3-propanodiol de um caldo de fermentac¢do. Na
reivindicacdo independente do pedido original a primeira fase removida é contatada com
pelo menos um solvente hidrofébico, enquanto que na reivindicacdo independente do pedido
dividido em tela a primeira fase removida é contatada com uma primeira quantidade de
solucdo aquosa, tendo sido superado o ébice relativo ao disposto no Art. 62 da LPI.

TBR2984/17 Pedido trata de folha de compdsito altamente absorvente, em que um substrato
nao-trancado possui uma estrutura volumosa e SAP sélida com uma parte contida no interior
da dita estrutura volumosa. A estrutura volumosa definida na reivindicagdo 1 do pedido em
exame resulta em um efeito técnico ndo alcancado pelo compdsito absorvente objeto da
reivindicacdo 1 da patente original, ndo cabendo a interpretacdo de dupla protecao.
Concernente a discussdao de dupla protecdo, foi verificado que a reivindicacdo 1 da patente
original (“Compdsito absorvente compreendendo dois absorventes compdsitos (M) e (M),
cada qual compreendendo um substrato ndo tecido (1), uma camada de SAP (2) no substrato
ndo tecido (1) e uma camada de adesivo termofundivel (“hot-melt”) formando uma rede
fibrosa (3) cobrindo a camada de SAP (2), caracterizado pelo fato de que um (M) dos
absorventes compdsitos esta disposto sobre o outro absorvente compdsito (M') com as
camadas de adesivo termofundivel em contato mutuo e interligadas por uma propriedade
adesiva das mesmas para formar uma estrutura compdsito (M/N)”) difere da reivindicacdo 7
o pedido em exame (“Compdsito altamente absorvente em forma de folha, compreendendo
um substrato de tecido ndo-trangcado possuindo uma estrutura volumosa; SAP sdlida; e uma
rede fibrosa possuindo uma malha de material termofundivel formada de adesivo "hot-melt"
como componente termofundivel, a referida rede fibrosa contactando e recobrindo a
mencionada SAP sdlida para prender e reter a SAP sdlida em posicdo, caracterizado pelo fato
de que a referida rede fibrosa é uma rede fibrosa dupla possuindo uma primeira rede fibrosa,
na forma de uma malha densa compreendendo um adesivo "hot-melt" como componente
termo-fundivel, e uma segunda rede fibrosa na forma de uma malha mais aberta e mais
grossa, em comparagdo com a referida malha densa, a segunda rede fibrosa sendo colocada
sobre a primeira rede fibrosa, sendo que a SAP sdlida é parcialmente disposta nos referidos
espagos vazios e distribuida, na forma de uma camada, sobre de modo substancialmente
completo sobre uma superficie do tecido ndo-tran¢cado”), uma vez que a distribuicdo do
adesivo termofundivel sobre a SAP sélida e o tecido ndo trangado se da de maneira espacial
diferente nos dois casos.

TBR2993/17 Na presente analise foi verificado que o método pleiteado pode se dar de duas
formas alternativas: (1) pela introdugdo de multiplas copias de um gene ou operon
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codificando para cada enzima OU (2) pela modificacdo de uma sequéncia reguladora de
expressao de modo que a expressao intracelular do gene ou operon deva ser intensificada.
Em analise do quadro reivindicatorio deferido para o pedido original, verificou- se que ambas
as formas encontram-se protegidas. A exclusdo dos genes ou operons derivados do plasmideo
pAPT somente se aplica a primeira forma de execu¢dao do método pleiteado (pela introducado
de multiplas cépias de um gene ou operon codificando para cada enzima). A segunda forma
de execucdo do método pleiteado (pela modificacdo de uma sequéncia reguladora de
expressdo) ndo apresenta nenhuma restrigdo no quadro reivindicatério deferido do pedido
original, podendo as sequéncias reguladoras da expressao modificadas serem derivadas de
qualquer origem. Assim sendo, permanece a objecdo de dupla protecdo referente a segunda
forma de execucdo do método. Portanto, para a concessdo da protecao requerida, é
necessario que a recorrente retire a expressao - ou modificacdo de uma sequéncia reguladora
de expressdao de modo que a expressao intracelular do gene ou operon deva ser intensificada,
ja protegida no pedido original, para contornar a objecdo referente a dupla protecdo (artigo
62 da LPI).

TBR4405/17 pedido trata de métodos e sistemas para a certificacdo e autenticacdo de
aplicativos a serem instalados em dispositivos digitais moveis (telefones modveis, PDAs,
notebooks, etc.) através de canais de comunicacdo sem fios (redes de telefonia mdvel, redes
wifi, etc.). Pedido reivindica “Método para distribuir e processar um aplicativo, caracterizado
pelo fato de que compreende as etapas de: receber o aplicativo e informagdes de identificagdo
que identificam uma origem do aplicativo; certificar que o aplicativo satisfaz um critério
predeterminado; receber um conjunto de permissées pelas quais um dispositivo sem fio pode
determinar se a execugdo do aplicativo é permitida; e transmitir o aplicativo e o conjunto de
permissdes para o dispositivo sem fio”. A patente principal foi deferida com a reivindicacao
“Meétodo para um servidor processar e distribuir um aplicativo para uso em um dispositivo
sem fio que se comunica através de uma rede sem fio, caracterizado pelo fato de que
compreende: receber o aplicativo e uma primeira informag¢do de identificagcdo associada ao
aplicativo, a primeira informagdo de identificacGo utilizavel para confirmar uma identidade de
uma origem do aplicativo; certificar se o aplicativo satisfaz a cada critério de um conjunto de
critérios predeterminados, em que cada critério estd respectivamente associado a um
ambiente sem fio no qual o aplicativo pode ser executado,; apds a certificagdo, designar um
conjunto de permissées ao aplicativo, o conjunto de permissées incluindo permissoes
dependentes dos resultados da certificacGo; e transmitir o aplicativo, o conjunto de
permissées e uma segunda informag¢do de identificagGo utilizdvel para confirmar uma
identidade do servidor, para o dispositivo sem fio”. O presente processo pode ter todas as
suas etapas implementadas em um Unico servidor ou pode ter suas etapas distribuidas entre
diversos servidores, sendo tal diferenciagdo irrelevante para a especificagdo do processo em
si. Também, a reivindicacdo 1 da Carta Patente ja define que (i) uma etapa do processo estd
associada ao recebimento de uma informacdo de identificagdo do aplicativo e que (ii) o
referido conjunto de permissdes transmitidos sdo verificados no dispositivo sem fios antes da
execucado do aplicativo ser, por ele, habilitada. Portanto, no que diz respeito a nova redagao
proposta para a reivindicagdo independente de processo 1, esta configurado que ha dupla
protecdo em relagdo a reivindicagdo 1 da Carta Patente.

No caso de um pedido dividido reivindicar uma matéria mais especifica que a do pedido original do qual
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decorre, na ocasido do exame técnico deste pedido dividido, o mesmo deve ser indeferido por ndo
atender ao disposto no artigo 62 da LPl uma vez que implica em dupla protegdo, tendo em vista que a
matéria mais ampla reivindicada no pedido original jad abrange o detalhamento reivindicado no pedido
dividido. (Res. 124/13 § 3.142) Uma reivindicagéo considerada como uma implementagéo alternativa da
invengdo, pleiteada no quadro reivindicatorio do pedido original, podera ser retirada do pedido original e
pleiteada em pedido dividido por op¢do da Depositante, ainda que esta reivindicagdo esteja dentro do
mesmo conceito inventivo do reivindicado no pedido original. (Res. 124/13 § 3.143)

TBR575/17 A recorrente alegou que as matérias pleiteadas no presente pedido dividido e no
pedido original apresentam nitidas diferencas, citando a etapa de alimentacdo de uma
guantidade de cobalto no biorreator de fermentacao e a presenca de hidrogénio no método
da reivindicacdo 1 do pedido original. Tal alegacdo da recorrente corrobora as objecdes ora
reiteradas, tendo em vista que as diferencas apontadas residem na maior definicdo de etapas
e parametros no método pleiteado no pedido original em oposicdao a um método descrito de
forma genérica no presente pedido dividido, sem definicdo de etapas e parametros capazes
de o diferenciar dos métodos do estado da técnica e de o tornar inventivo. Analisando-se as
caracteristicas explicitadas na reivindicacdo 1, é possivel perceber que o método ora
pleiteado no presente pedido dividido apresenta intersecdo com o método deferido no
pedido original. Assim sendo, o método ora pleiteado engloba o método deferido na patente
do pedido original, mantendo-se a objecdo referente a impossibilidade de dupla protecao
patentaria a mesma matéria (artigo 62 da LPI). Além disso, considerando-se que o método
conforme ora pleiteado é mais amplo do que o método deferido no pedido original e
encontra-se definido por caracteristicas basicas e genéricas, ndo é possivel reconhecer
inventividade no mesmo em relacdo ao estado da técnica citado anteriormente, mantendo-se
a objecdo referente aos artigos 82 ¢/c 13 da LPI.

TBR3032/17 Pedido principal reivindica: “Composicdo antibacteriana reveladora da presenca
de placa bacteriana na cavidade oral, caracterizada pelo fato de compreender de 0,50% a
2,0% de laurilsulfato de sodio, de 2,00% a 10,00% de carboximetilcelulose, de 0,30% a 1,00%
de sacarina sddica, de 15,00% a 25% de xilitol, de 0,05 a 0,50% de fluoreto de sédio, de 0,01%
a 0,50% de eritrosina, de 0,05 a 0,40% de p-hidroxi benzoato de metila, de 15,00% a 25,00%
de sorbitol, de 0,01% a 0,50% de verde de malaquita ou marrom de bismarck ou azul de
toluidina, sendo o restante para completar 100% de dgua deionizada”. O pedido dividido
reivindica: “Composi¢cdo antibacteriana reveladora da presenca de placa bacteriana na
cavidade oral, caracterizada pelo fato de compreender um corante orgénico sintético, uma
fonte de flior e um agente espessante”. Dessa forma, resta claro que os componentes
essenciais da invengdo da patente principal estdo também presentes no pedido dividido, que
se deferido fosse, incorreria em dupla protecdo (Art. 62 da LPI). O que a Recorrente parece
ndo compreender é que a dupla protecdo ndo se dd somente quando a matéria pleiteada no
pedido dividido é exatamente igual a matéria pleiteada no pedido mae, mas ocorre também
guando a matéria pleiteada no pedido dividido esta contida no pedido original mais restrito,
como ocorre no caso em questao. Além disso, a generalizagdo da reivindicagdo 1 do pedido
dividido em anadlise, onde ndo ha definicdo da caracteristica essencial da matéria (a qual
somente se da na reivindicacdo 2), faz com que, por exemplo, qualquer agente espessante
diferente de carboximetilcelulose esteja incluido dentro do escopo de prote¢do, ampliando a
matéria originalmente revelada no pedido original. Sendo assim, além de incidir em dupla
protecdo, o pedido de patente em andlise também esta em desacordo com determinado no
Art. 32 da LPL.

TBR3361/17 Pedido trata de método de decodificagdo de envelope espectral em um sistema
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de codificacdo fonte. Segundo a recorrente as reivindicagdes de método do pedido dividido
tratam da obtencdo do sinal reconstruido de alta frequéncia do envelope ajustado, ou seja, o
pedido principal requer a combinacao de sinais de alta e baixa frequéncia para obter um sinal
de saida, enquanto o pedido de patente de divisdo requer apenas a geracdo do sinal de alta
frequéncia. A prépria recorrente reconhece que as reivindicacGes remanescentes do presente
pedido de divisdo estdo relacionadas agora a um aspecto mais restrito do que aquele definido
pelas reivindicagdes do pedido de patente principal. Esta situagdo de restricdo de matéria ja
reivindicada na patente principal ndo elimina o problema de dupla protecao.

TBR4344/17 A matéria patenteada no pedido original, referente ao uso de vacina que
compreende ORF2 de PCV2 para fabricar um medicamento para a protecdao de um porco
contra infeccdo causada por PCV2 e uso de uma quantidade imunogénica eficaz de ORF2 de
PCV2 para preparar uma vacina para a protecao de um porco contra infec¢do causada por
PCV2, ndo apresenta nenhuma restricdo quanto aos porcos alvo da vacina, englobando,
portanto, leitdes que compreendem anticorpos maternos PCV2 detectaveis. Portanto, a
matéria ora pleiteada no presente pedido dividido (“Uso de uma quantidade imunogénica de
gene de capsideo ORF2 ou proteina de PCV2, caracterizado pelo fato de que é na prepara¢éo
de uma vacina para proteger um leitdo tendo anticorpos PCV2 maternos contra PCV2 ou
sindrome de desgaste multissistémico pés-desmame (PMWS) causada pelo PCV2”) apresenta
sobreposicdo com aquela concedida no pedido original, sendo vedada a dupla protecao
patentaria (artigo 62 da LPI).

TBR2901/17 O pedido dividido reivindica “Anticorpo ou um fragmento do mesmo,
caracterizado pelo fato de que se liga a fator D humano e inibe ativacdo complemento em
uma razdo molar de inibidor para fator D de modo que seja apropriado para uso terapéutico”.
O pedido dividido solicita protecdo para uma implementacdo alternativa da invencdo, qual
seja qualquer outro anticorpo monoclonal que se liga ao mesmo epitopo do fator D humano
gue o anticorpo monoclonal 166-32 [...] a caracteriza¢do de um anticorpo monoclonal pela
ligacdo do referido anticorpo ao fator D humano e pela inibicdo da ativacdo do sistema
complemento em uma razdo molar especifica para uso terapéutico ndo exclui o anticorpo
monoclonal 166-32, considerado passivel de prote¢do no pedido original (“Anticorpo
monoclonal ou um fragmento do mesmo caracterizado pelo fato de ser produzido por um
hibridoma coo definido na reivindicagdo 1”). Portanto, é mantida a objecdo referente a
impossibilidade de dupla protecdo patentaria a mesma matéria (artigo 62 da LPI).

TBR559/17 A reivindicacdo independente 1 do pedido dividido determina que o processo
deve compreender as etapas de (a) desenvolver micro-organismos da ordem
Thraustochytriales em um meio de fermentagdo para aumentar a densidade de biomassa
para até pelo menos 100 g/L caracterizado pela fase de crescimento dos micro-organismos
compreender a adi¢do de uma fonte de carbono e uma fonte de nutriente limitativo; (b)
prover condicdes de fermentagdo suficientes para permitir que os micro-organismos
produzam lipidios, em que os micro-organismos sdo desenvolvidos em um processo de
alimentagdo por lote e (c) recuperar os lipidios, em que mais de 15% dos lipidios sdo lipidios
poli-insaturados, em que a quantidade inicial de fonte de carbono é menos do que a
qguantidade que tem um efeito prejudicial nos micro-organismos. A reivindicacdo
independente 1 do pedido principal determina que o processo deve compreender as etapas
de (a) aumento de densidade de biomassa, em que o nivel de oxigénio dissolvido no meio é
de pelo menos 4%, (b) producdo de lipidios, em que o nivel de oxigénio dissolvido no meio é
menos do que 1% e em que pelo menos 15% dos lipidios sdo lipidios poli-insaturados e (c)
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recuperacdo dos lipidios, sendo o processo selecionado entre fermentacdo continua e
fermentacdo por alimentagao por lote e em que a fonte de nutriente limitante é selecionada
entre diversos compostos listados (os mesmos compostos listados no presente pedido
dividido). Em andlise comparativa ora realizada, foi constatado que trata-se de um mesmo
processo [...] resultando em dupla protecdo patentdria a mesma matéria para o mesmo
inventor, o que é vetado pelo disposto no artigo 62 da LPI.

Estado da técnica

A data a ser utilizada nas buscas de anterioridade deverd ser considerada a data relevante, ou seja, a data
de depdsito ou a data de prioridade, quando houver. E preciso lembrar também que reivindicagbes
diferentes ou diferentes alternativas pleiteadas em uma reivindicagdo podem ter diferentes datas
relevantes. Os requisitos de patenteabilidade deverdo ser analisados para cada reivindicagdo, ou parte de
uma reivindicagdo quando esta apresenta vdrias alternativas. O estado da técnica relativo a uma
reivindicagdo ou parte de uma reivindicagéo poderd incluir matéria que pode ndo ser passivel de citagdo
contra outra reivindicagdo ou parte de uma reivindicagéo, 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 deverd se preocupar com a
associagdo de datas de prioridade para cada matéria reivindicada.(Res. 169/16 § 3.3) Uma descri¢do
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 contetudo. (Res. 169/16 § 3.4)

TBR3367/17 Invencdo se refere a um sensor de fluxo de massa de Coriolis de tubo reto. O
pedido em exame PI0103431 possui prioridade US09/641698 de 18/08/2000. US6748813
também tem uma de suas prioridades US09/641698 logo é da mesma familia de PI0103431.
US6748813 também tem como prioridade o provisional US60/111504P. CA2684010 foi
publicado em 15/06/2000 e tem como uma de suas prioridades o mesmo provisional
US60/111504P de 08/12/1998. CA2684010 e US6748813 por terem prioridade em comum
também sdo da mesma familia. Em um sentido amplo o pedido em exame, CA2684010 e
US6748813 sdo todos da mesma familia, e, por este motivo o requerente argumenta que
CA2684010 nao pode servir como anterioridade do presente pedido. CA2684010, contudo, por
ter sido publicado antes da data de prioridade do pedido em exame pode ser considerado
como estado da técnica para o exame de P10103431.

TBR3311/17 No presente caso, as quatro primeiras exposi¢cbes fotograficas externas da
fechadura retratam a existéncia de um lacre de seguranga para selar solidariamente a caixa
externa a sua respectiva tampa. E dbvio que esse lacre de seguranca tipifica um elemento
intrinseco e exclusivamente associado a fechadura. A data impressa no lacre, 10/01,
representa, como de praxe, o més/ano no qual a fechadura foi selada; essa é a data assumida
pelo INPI, para a fechadura (objeto), como valida para fins de estabelecimento da cronologia
definida no Artigo 11 da LPI, independentemente da data na qual o registro fotografico foi
realizado. Dentre as informacGes adicionais constantes no lacre, existe o assentamento de dois
selos de aderéncia a padrdes de conformidade emitidos por entidades certificadores (CE e UL),
os quais evidenciam sua comercializacdo ao publico em geral corrobora que a divulgacdo da
fechadura (objeto) teve um carater publico (ndo privativo).

A anterioridade nédo pode ser uma mera abstracdo, mas deve ser factivel de realizagéo. (Res.169/16 § 3.7)
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TBR2943/17 O catdlogo do estado da técnica descreve as funcionalidades alcancadas e
caracteristicas do sistema no mesmo nivel de aprofundamento em que o presente pedido
descreve seu sistema em blocos genéricos. Entende-se que nos dois casos o técnico no
assunto, tendo em vista o conhecimento na implementacdo de outros computadores de bordo
para monitoracdao de veiculos teria condi¢des de implementacdo de modo que o conteldo
revelado nos catalogos é pertinente ao exame.

A expressdo acessivel ao publico de acordo com o disposto no pardgrafo 1° do artigo 11 da LPI representa
situagdes onde a informagdo pode ser acessada por qualquer pessoa. Ndo € necessdrio que esta
informacgdo seja efetivamente acessada, bastando esta possibilidade (Res. 169/16 § 3.14) Em caso de teses
de doutorado, dissertagbes de mestrado e monografias, a data relevante a ser considerada para efeito de
publicagdo serd a data da defesa, salvo os casos em que tal defesa for realizada em condigdes de sigilo,
onde a data relevante serd a data de publicagéo do documento (Res. 169/16 § 3.19)

TBR3265/17 A LPI no artigo 11 paragrafo 1° se refere que o estado da técnica é constituido por
tudo aquilo tornado acessivel ao publico antes da data de depdsito do pedido de patente, de
modo que aquilo que ndo foi efetivamente acessado, mas esteve acessivel entra no dominio
do estado da técnica. Um livro acessivel em uma biblioteca, mas que efetivamente ndo tenha
sido acessado constitui estado da técnica. O fato de estar nesta condicdo de disponibilidade ja
o qualifica como estado da técnica. O fato de ter uma defesa de mestrado, sem que houvesse
sido tomadas precaugbes de sigilo, caracteriza que se tratava de uma matéria que esteve
acessivel ao publico para as pessoas que assistiram ao evento, independente de quantas
pessoas efetivamente tenham assistido a dita defesa.

TBR3265/17 A recorrente alega que a data de defesa da tese de mestrado em D1 de
20/06/2011 n3o constitui publicacdo, pois foi uma apresentacdo fechada. O documento foi
catalogado em 12/09/2011 e disponibilizado apenas em 12/09/2012, apds, portanto, o
depdsito do pedido. Ndo importa, portanto, quando D1 foi disponibilizado no site. Uma vez
qgue ndo hd nenhuma indicacdo de que a defesa foi feita em condicdes de sigilo, presume-se a
data de publicagdo como sendo a data da defesa, ndo importando o quantitativo de pessoas
que tenham efetivamente assistido tal defesa.

TBR3337/17 A informacéo relevante para estabelecer a data inicial para o gozo do beneficio do
periodo de graca é a data da divulga¢do do documento e ndo a data de sua publicacdo em
forma impressa ou em um meio equivalente. Conforme consta no préprio conteudo de D1 a
data do ato foi 16/04/1999. O pedido de Patente PI0001759 foi depositado em 04/05/2000
que, desta forma, ndo pode usufruir do beneficio estabelecido no Artigo 12 da LPI. A alegada
data pela Recorrente, no caso 2006, em que a integra desse documento foi disponibilizada na
Internet é irrelevante; da mesma forma o seria a data de publicagdo desse mesmo conteldo
em forma impressa.

TBR3597/17 “Método de preparacGo de compdsitos de matriz metdlica caracterizado por
compreender pelo menos uma etapa de misturar a seco pos da liga de metal a base de
aluminio em um misturador apropriado, submetido a um gds sob pressGo que compreende um
gds neutro e oxigénio, e (a) compactagdo isostdtica a frio antes da mistura dos pds; (al)
compreender adicionalmente a desgaseificacdo do compacto obtido na etapa (a) a uma
temperatura compreendida entre 100°C e 450°C durante 12 horas, (b) prensagem uniaxial a
quente do compacto obtido na etapa (a1)”. O efeito técnico da invencdo esta relacionado com
propriedades mecanicas melhoradas e um menor custo para a produgao dos compdsitos de
matriz metdlica. A mistura de pds a seco apresenta ainda a vantagem de ser mais econémica
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do que um método de mistura Umida e a presenca de um gas neutro permite evitar os riscos
de explosdo presente durante a mistura a seco. O compacto (12) obtido no processo possui
uma compactag¢do uniforme sem formagao de estratos ou outras descontinuidades de matéria
e com densidade de cerca de 85%. A combinacdo de duas etapas em uma ndo seria dbvio,
visto que os documentos citados como anterioridades foram publicados em 1986 e o presente
pedido depositado no ano de 2006. Portanto, no nosso entendimento a modificacdo ndo seria
dbvia, principalmente, em se tratando de uma area muito competitiva.

TBR2899/17 Quanto a anterioridade ndo patentaria CT/193/EMBRAPA-CNPSA, Outubro/1992,
verificou-se que a mesma ndo pode ser considerada como de publicagao restrita, pois ela foi
revelada pela EMBRAPA em documento registrado como ISSN 0100-8862, de ampla divulgacao
no meio agropecudrio. O ISSN é utilizado na ordenacgdo, catalogacdo e empréstimo entre
bibliotecas e demais praticas em conexao com a literatura em séries.

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
incontestdvel. Catdlogos e desenhos de fabrica poderdo ser usados com as notas fiscais com a finalidade
de permitir a caracterizagdo do documento quanto a sua suficiéncia descritiva, de modo que o conjunto da
prova - nota fiscal e catdlogo/desenho - ndo deixe duvidas de que o objeto corresponde efetivamente
aquele que se pretende impugnar.(Res. 169/16 § 3.23)

TBR4315/17 O catéalogo de lancamentos de 2005 mostra um brinquedo do tipo cachorro bassé
com cddigo 07.4588, ao passo que todas as notas fiscais emitidas referem-se a brinquedo do
tipo cachorro cédigo 07.4456-0 de modo que ndo hd uma identificagcdo inequivoca que se trata
do mesmo objeto uma vez que os cédigos sdo diferentes. Desta forma, o catdlogo nado esta
vinculado as notas fiscais citadas e ndo constitui estado da técnica.

As divulgagdes aceitas para o periodo de graga sdo documentos néo-patentdrios (Res. 169/16 §
3.59)

TBR557/17 A publicagdo efetuada por um Escritdrio de Patente ndo é considerada como uma
publicacdo de terceiros para efeito do periodo de graga.

TBR3611/17 Patente trata sistema de grades frontal e traseira de ventiladores. DI6802002 de
10/04/2008 do mesmo depositante cita os elementos das grades frontal e traseira do
ventilador. DI6802002 esta dentro do periodo de graga da patente em analise. Portanto, nao
cabe qualquer discussdo de mérito da patente em questdo frente a DI16802002.

TBR3435/17 A publicagdo de um pedido de patente, neste caso D1, do prdprio inventor,
anterior ao pedido em analise (D1 foi publicado em 05/06/2001 que € anterior ao depdsito do
presente pedido que é de 04/06/2002), em qualquer pais, ndo pode ser considerada
divulgagdo que recaia nos termos do periodo de graca.

TBR3621/17 A publicagdo de um pedido de patente, neste caso D1, do préprio inventor,
anterior ao pedido em analise (D1 foi publicado em 17/02/2011 que é anterior a data de
depdsito do presente pedido), em qualquer pais, ndo pode ser considerada divulgacdo que
recaia nos termos do periodo de graca.
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Novidade

A invengdio e o modelo de utilidade sdo considerados novos quando ndo compreendidos no estado da
técnica (LPI artigo 11).

TBR3023/17 Pedido reivindica: “Processo para reprimir, retardar ou de outro modo reduzir a
expressdo de um gene alvo, dito método caracterizado pelo fato de compreender: (i) selecionar
uma molécula de dcido nucleico estranha que compreende copias multiplas de uma sequéncia
de nucleotideo maior que 20 nucleotideos que é substancialmente idéntica a sequéncia de
nucleotideo do gene alvo ou uma regido da mesma, em que as copias multiplas sdo
apresentadas como uma sequéncia palindrémica interrompida; (ii) produzir um gene sintético
compreendendo dita molécula de dcido nucleico estranha sob o controle de uma unica
sequéncia promotora; (iii) introduzir dito gene sintético dentro de uma célula de planta; e (iv)
expressar dito gene sintético na dita célula de planta”. D1 menciona diversos mecanismos de
silenciamento génico.[...] D1 ndo ensina ao técnico no assunto que metodologia ele deveria
escolher caso objetivasse a obtencdo de silenciamento génico [...] Considerando-se que D1 ndo
revela nenhum resultado de silenciamento génico decorrente da utilizacdgo do método
proposto e diante das inumeras possibilidades existentes a época para a obtencdo de
silenciamento génico, o pedido em exame é o primeiro a revelar resultados especificos de
silenciamento génico decorrentes da utilizacdo de palindromos interrompidos.

TBR2863/17 A reivindicacdo pleiteia “Composicdo, caracterizada pelo fato de que compreende:
até 0,15% (p/v) de tartarato de brimonidina, um componente realcador de solubilidade
compreendendo carboximetilcelulose em uma quantidade eficaz para aumentar a solubilidade
do tartarato de brimonidina na composi¢co em relacdo a solubilidade de tartarato de
brimonidina numa composi¢do similar sem o componente realgcador de solubilidade; didxido de
cloro como um conservante; e um componente veiculo liquido, em que a composi¢do é isenta
de ciclodextrinas”. O exemplo 1 de D1 mostra uma composi¢do isenta de ciclodextrinas
compreendendo 0,2% de tartarato de brimonidina (tartarato de 5-bromo-6-(2-imidazolin?2-
ilamino)quinoxalina), 0,5% de carboximetilcelulose de sddio, 50ppm de didéxido de cloro
estabilizado, agua (veiculo liquido), dentre outros componentes. Sendo assim, a matéria
pleiteada ndo apresenta novidade. Uma vez que a matéria pleiteada ndo apresenta novidade,
nao hd o que se discutir com relagdo a atividade inventiva.

TBR3344/17 Pedido descreve composi¢cdes imunoldgicas contendo o poxvirus recombinante
para induzir uma resposta imunoldgica em um animal hospedeiro ao qual a composi¢do
imunolégica é administrada. Pedido reivindica vacina caracterizada pelo fato de que
compreende um poxvirus recombinante, em que o referido poxvirus compreende uma
molécula de DNA isolada de circovirus de porcino tipo 2 (PCV2), em que a referida molécula de
DNA isolada codifica uma estrutura de leitura aberta 2 (ORF2) de PCV2 definida pela SEQ ID No
16 ou uma sequéncia de nucleotideos com pelo menos 80% de homologia com a SEQ ID No 16,
em que o referido poxvirus € ALVAC ou um virus canarypox atenuado, e, como adjuvante, um
polimero de acido acrilico ou metacrilico ou um copolimero de anidrido maléico e um derivado
de alquenila. Considerando-se que D1 sé pode ser considerado estado da técnica em relagdo
ao presente pedido no que diz respeito ao requisito novidade e considerando que D1 nao
revela explicitamente qual é o vetor vivo de canaripox utilizado, tal documento ndo pode ser
considerado prejudicial a novidade do presente pedido no que diz respeito ao vetor especifico
ALVAC derivado da Seq ID n2 1.
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TBR3514/17 Este INPI discorda da colocacdo da requerente em relagdo a ndo divulgacio de
uma forma isomérica pura tendo o estado da técnica ja apresentado uma mistura racémica ou
em outras proporg¢des dos isbmeros em questdo. Entende-se que tais misturas isoméricas ja
reveladas destituem de novidade uma entidade quimica esterecisomericamente pura. Desta
forma, considera-se que os isdmeros cis ora pleiteados como os compostos de formula (I) da
reivindicacdo 1 do presente pedido de patente, mesmo em sua forma pura, ndo é considerado
novo, uma vez que D3 ja aponta uma mistura racémica ou outro tipo de mistura isomérica
para os mesmos compostos. Por conseguinte, uma vez reveladas as misturas racémicas, ndo ha
novidade em um composto quimico estereoisomericamente puro e assim, a matéria objeto da
reivindicacdo 1 ndo tem novidade.

TBR3596/17 Reivindicagdo pleiteia “Forma de dosagem farmacéutica caracterizada pelo fato
de compreender uma dispersdo sdlida ou uma solugdo sdlida de (2S, 3S, 5S)-2-(2,6-
Dimetilfenoxiacetil)amino-3-hidroxi-5-[25-(1-tetraidro-pirimid-2-onil)-3-metilbutanoil]-5 amino-
1,6-difenilexano (ABT-378; lopinavir) em uma quantidade terapeuticamente eficaz, em que a
referida forma de dosagem é ingerida por um paciente sem alimento ou em condigcées de
jejum”. No que diz respeito a novidade, o que se tem a comentar é que, de fato, a
anterioridade D1 antecipa na integra a matéria pleiteada nas reivindicacdes 1 de forma que a
matéria ndo apresenta novidade. A expressao “... em que a referida forma de dosagem ser
ingerida por um paciente sem alimento ou em condicbes de jejum...” ndo confere novidade a
matéria pleiteada, uma vez que a referida expressdo ndo é uma caracteristica técnica de
composicao farmacéutica, mas sim de método de tratamento.

TBR3495/17 Pedido trata de método para evitar a cristalizacdo de composi¢Bes pesticidas
durante aplicacdo, caracterizado pelo fato de compreender adicionar um éster de lactato em
uma quantidade suficiente para agir como um inibidor de desenvolvimento de cristais a
composicao; sendo que a composicdao pesticida é um pesticida liquido de composicao de
concentrados emulsificantes (EC) e de emulsdo em 4gua (EW) compreendendo um ou mais
pesticidas selecionados do grupo compreendido de tebuconazol, epoxiconazol, procloraz e
misturas destes; e sendo o éster de lactato definido por lactato de 2-etil hexila. A Recorrente
apresentou documentos comprobatdrios de que a cristalizacdo de triazéis é um problema da
técnica ndo solucionado pela adicao de ésteres de 6leos de planta e cosolvente aprétivo polar
solivel em agua e uma mistura de surfactantes aniénicos e ndo-idnicos. As formulagbes L e M
de D1 sdo voltadas para concentrados de suspensao (CS), enquanto que no pedido de patente
em analise as formulagdes sdo voltadas para concentrados emulsificantes (ECs), logo o pedido
tem novidade.

TBR2888/17 A simples apresentacdo de parametros de identificacdo cristalografica (ex. Dados
de Difragcdo de Raio X e DSC) ndo previamente descritos em um documento do estado da
técnica ndo restaura a novidade de uma forma cristalina ja revelada neste mesmo documento.
O fato da forma cristalina ter seus parametros cristalograficos identificados posteriormente a
data de publicacdo dos documentos D1 a D4 citados como anterioridade, ndo necessariamente
indica que tal forma seja nova. No caso da referida forma | de 6-O-metileritromicina ora
pleiteada, por exemplo, nada impede que ela ja estava presente nas formas cristalinas
presente nos referidos documentos de anterioridade apenas ndo havia sido identificada na
data de prioridade do presente pedido. Por este motivo, resta claro que a Unica forma de
comprovar a novidade da forma cristalina de 6-O-metileritromicina ora pleiteada seria
demonstrar que a sua propriedade cristalografica é diferente das formas cristalinas de 6-O-
metileritromicina A reveladas nos documentos D1-D4, independentemente do fato dos
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referidos documentos descreverem ou ndo as informacdes relativas a cristalografia do produto
revelado. Tendo em vista as considera¢des acima, pode se dizer que uma vez que a Recorrente
ndo apresentou dados cristalograficos das formas cristalinas de 6-O-metileritromicina A
obtidas em D1 a D4 de modo a demonstrar que as mesmas sdo diferentes da forma cristalina |
ora pleiteada, este colegiado em segunda instancia mantem a objecdo emitida pela equipe
técnica em primeira instancia de que ndo é possivel reconhecer novidade para a forma
cristalina ora pleiteada.

A auséncia de novidade frente a um documento encontrado no estado da técnica ndo pode ser baseada
em possibilidades, hipdteses ou especulagdes a partir da matéria revelada na anterioridade. A relagdo
entre os documentos comparados deve ser de identidade estrita, o que significa que um tnico documento
deve descrever cada elemento da reivindicagGo analisada, seja explicitamente ou de forma inerente, caso
contrdrio, a questdo se desloca para andlise de atividade inventiva.(Res. 169/16 § 4.9)

TBR3465/17 Pedido reivindica: “Aplicador, caracterizado pelo fato de compreender uma
composi¢do semi-sélida para o tratamento de disfuncdo erétil em um paciente, por meio do
qual a composigcdo é administrada via o aplicador na fossa navicularis do pénis, a composi¢céo
compreendendo: uma prostaglandina selecionada do grupo consistindo em prostaglandina E 1,
sais farmaceuticamente aceitdveis da mesma e ésteres de alquila C 1 a C 4 de cadeia reta ou
ramificada da mesma e misturas das mesmas; um melhorador de penetracdo da pele que é um
elemento do grupo consistindo em um alquil-2-(N-amino substituido)-alcanoato, um (N-
substituido)-alcanol alcanoato, sais farmaceuticamente aceitdveis dos mesmos e uma mistura
dos mesmos, em que o substituinte é selecionado do grupo consistido em hidrogénio, hidroxila,
e alquila C 1 a C 8 ; uma goma de galactomanano redutora de cisalhamento; um composto
lipofilico que é um elemento do grupo consistindo em um dlcool C 1 a C 8 alifdtico, um éster C 8
a C 30 alifdtico, e uma mistura dos mesmos; e um sistema de tampdo acidico que proporciona
um valor de pH tamponado para a referida composi¢cdo na faixa de 3 a 6,5, em que a 20
composic@o possui uma viscosidade selecionada de 5000 centipoise a 20000 centipoise”. A
simples especificacdo de parametros de viscosidade ndo previamente descritos em um
documento do estado da técnica ndao necessariamente dota de novidade a composi¢ao ora
pleiteada frente a composicdo revelada no documento D1. O fato de D1 ndo descrever o valor
da viscosidade de suas composi¢ées semi-sélida nada impede que esta seja a mesma da
composicdo ora pleiteada. Por este motivo, resta claro que a Unica forma de comprovar a
novidade da composicdo de prostaglandina E1 ora pleiteada seria demonstrar que a sua
viscosidade é diferente das composicdes do mesmo ativo revelada no documento D1,
independentemente do fato do referido documento descrever ou ndo as informagdes relativas
a viscosidade do produto revelado.

Quando a matéria é reivindicada de forma genérica e ampla, e existe no estado da técnica um documento
em que a matéria é revelada de forma especifica dentro dos pardmetros 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 invengéo para o mesmo produto “feito de metal”.
Entretanto, a divulgagdo do produto feito de cobre néo afeta a novidade de uma invengéo para o mesmo
produto feito de outro metal especifico. (Res. 169/16 § 4.11). Por outro lado, uma divulgagcdo em termos
genéricos ndo afeta a novidade de uma invengdo definida em termos especificos (Res. 169/16 § 4.13)
Assim, a novidade para tal selecdo poderd ser atribuida se a descrigdo em um documento anterior for
apenas genérica, sem que o item especifico que estd sendo selecionado tenha sido mencionado de
maneira explicita, isto é, textualmente e concretizado na forma de exemplos, testes, resultados, listas e
tabelas. Desta forma, uma descri¢gdo anterior genérica por si s6 ndo tira a novidade de uma matéria
especifica reivindicada.(Res. 169/16 § 4.22)
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TBR3492/17 Pedido pleiteia na reivindicacdo 1: “Copolimero adequado para preparar aditivos
para desparafinizagéo por solvente de destilados de dleo mineral parafinico caracterizado pelo
fato de que consiste em monbémero polimerizdveis por radicais livres das formulas A e B”. A
reivindicacdo 2 pleiteia: “Copolimero, de acordo com a reivindicacdo 1, caracterizado pelo fato
que a proporgdo me peso do monémero A no peso total do copolimero é 5 a 30 %".

Formula A:
1
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D1 revela copolimeros termoplasticos de metacrilato de estearila (radical alquila C 18) e
estireno e de metacrilato de docosanila (radical alquila C 22) e estireno, tendo peso molecular
médio (M W) na faixa de 2.000-500.000 g/mol, e sua mistura com policarbonato para produzir
artigos moldados resistentes a petréleo. Embora a proporgdo em peso do estireno (monémero
A) no peso total dos copolimeros dos Exemplos Al, A2, A4 e A5 de D1 esteja na faixa de 50-
77%, diferentemente daquela definida na reivindicacdo 2, a falta de definicdo dessa proporcao
na reivindicacdo 1 acaba por comprometer a novidade dos copolimeros reivindicados, e a
consequente falta de atendimento ao critério de novidade da reivindicacdo 1.

TBR3627/17 O presente pedido refere-se a peptideos que se ligam ao e ativam o receptor da
trombopoietina. Tais peptideos sdo Uteis para tratar disturbios hematoldgicos e,
particularmente, a trombocitopenia resultante da quimioterapia, radioterapia ou transfusdes
de medula éssea, assim como em métodos de diagndstico. Os compostos pleiteados através
do presente pedido encontra-se, especificamente, um composto que compreende a sequéncia
de aminoacidos IEGPTLRQWLAARA (reivindicacdo 7) e um dimero que compreende duas
sequéncias IEGPTLRQWLAARA (reivindicacdo 8). Tais compostos estdo explicitamente
revelados em D3 como sendo compostos preferenciais . Assim sendo, os compostos pleiteados
através das reivindicacGes 1 a 8 ndo apresentam novidade.

TBR2943/17 Embora o estado da técnica trate da transmissdo de dados do veiculo por
radiofrequéncia para uma estacdo remota, nenhum dos documentos especifica tratar-se de
faixa UHF, o que por si s8, garante a novidade da reivindicagdo, no entanto, tal detalhamento
nao confere atividade inventiva a mesma reivindicagao.

TBR3003/17 D1 e D2 revelam especificamente apenas comprimidos com menos de 50% de
imatinibe. Embora tais documentos mencionem faixas de concentracdo amplas para os
compostos ali revelados, dentre estes o imatinibe, estas faixas ndo se referem de forma direta
e ndo ambigua a comprimidos de imatinibe. Sendo assim, é possivel afirmar que a matéria
pleiteada, qual seja, um comprimido compreendendo um monomesilato de imatinibe na
forma cristalina alfa, sendo que o imatinibe estd em uma quantidade de aproximadamente
50% a 80% em peso da porg¢do ativa, com base no peso total do comprimido, é nova.
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TBR3515/17 Embora uma formulagdo de ivermectina e levamisol num solvente de pirrolidona
seja previsto de forma genérica em D4, este documento ndo revela especificamente tal
composicao, de forma que a mesma é dotada do requisito de novidade.

Se a invengdo reivindicada contém uma caracteristica técnica definida por valores numéricos ou uma faixa
numérica continua, tal como dimensées de um componente, temperatura, pressdo, ou o teor de
componentes em uma composi¢do, sendo que todas as outras caracteristicas técnicas sdo idénticas as de
um documento de anterioridade, entdo a determinagéo da novidade deve ser conduzida de acordo com as
regras a seguir: (i) Quando os valores numéricos ou faixas numéricas descritas no documento de
anterioridade recaem inteiramente na faixa reivindicada da caracteristica técnica, o documento de
anterioridade afeta a novidade da matéria reivindicada. (ii) Quando a faixa numérica descrita no
documento de anterioridade e a faixa numérica da caracteristica técnica se sobrepéem parcialmente ou
apresentam pelo menos um ponto extremo em comum, o documento de anterioridade afeta a novidade
da invengdo. (iii) Os dois pontos extremos da faixa numérica descrita no documento de anterioridade
afetam a novidade da invengdo, quando a caracteristica técnica em questdo apresenta valores numéricos
discretos incluindo um dos ditos pontos extremos, mas ndo afetam a novidade da inveng¢do quando a
caracteristica técnica em questdo é um valor numérico em qualquer ponto entre os dois ditos pontos
extremos. (iv) Quando os valores numéricos ou faixa numérica da caracteristica técnica em questdo recai
dentro da faixa descrita no documento de anterioridade e ndo apresenta qualquer ponto extremo em
comum com este, o documento de anterioridade ndo afeta a novidade da invengdo reivindicada. (Res.
169/16 § 4.14)

TBR2918/17 Pedido trata de processo para lixiviagdo de um metal valioso de um material de
minério contendo titdnio compreendendo a etapa de lixiviar o material de minério a pressao
atmosférica com um lixiviante compreendendo um cloreto e acido cloridrico. Em D1 a
temperatura indicada para a lixiviacdo encontra-se numa temperatura superior a faixa de
temperatura reivindicada no presente pedido, a saber, 103°C (exemplo 6). A faixa de
temperatura do processo de lixiviacao reivindicado no presente pedido deve ser entre 60°C e
85°C, sendo considerado como um importante parametro do processo. Desse modo, o valor
informado em D1 é completamente diferente do descrito no presente processo. Ademais, o
presente pedido informa que a utilizagdo de temperaturas superiores a 85°C ndo deve ser
utilizada devido a precipitagdo do didéxido de titdnio [...] Os documentos citados no
indeferimento ndo descrevem a faixa de temperatura utilizada no processo de lixiviacdo
descrito, bem como o efeito técnico alcancado no presente pedido, sozinhos ou combinados.
Portanto, a faixa de temperatura da etapa de lixiviagdo e os materiais utilizados como lixiviante
sdo essenciais para alcancar o efeito técnico do processo reivindicado, a saber, permanéncia
do titanio na solugdo.

TBR2910/17 Pedido reivindica “Produto tubular para campos de petréleo de ago inoxiddvel
martensitico, em que uma regito vazia de Cr nGo é produzida no lado interno do que uma
regio com 100 um de profundidade a partir da superficie do tubo de aco inoxiddvel
martensitico, mas uma regido vazia de Cr é gerada em uma regiGo a partir da superficie até
uma profundidade de 100 um, caracterizado pelo fato de que compreende, em massa, 0,005%
a0,1%deC 005%al1%deSi 1,7% a 5% de Mn, no mdximo 0,05% de P, no mdximo 0,01% de
S, 9% a 13% de Cr, no mdximo 0,5% de Ni, no mdximo 2% de Mo, no mdximo 2% de Cu, 0,001%
a0, 1% de Al, e 0,001% a O, 1% de N, com o saldo sendo Fe e impurezas”. D1 apresenta na
composi¢do do produto de ago inoxidavel o elemento Mn com teor entre 0,05 a 1,5% em peso.
Logo, ndo existe qualquer motivagao para a faixa reivindicada acima de 1,5% em peso de Mn.
Os documentos citados no indeferimento, ndo descrevem que o elemento Mn melhora a
resisténcia a SCC da liga; o efeito técnico alcangado com a composicdo quimica reivindicada no
presente pedido nao foi revelado em nenhum dos documentos citados no indeferimento,
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sozinhos ou em combinacéo, a saber, obter uma melhora na resisténcia a SCC devido a regido
entre a superficie e uma profundidade de 100 um apresentar uma menor quantidade do
elemento Cr; os ensinamentos descritos nos documentos citados no indeferimento, sozinhos
ou em combinacdo, ndo revelam a presente invengdo como ora reivindicada, tampouco
conduzem um técnico no assunto a prevé-la. Portanto, o requisito de atividade inventiva é
claramente atendido.

Reivindicagdes de produto caracterizado pelo uso, em que o produto jd é conhecido do estado da técnica,
ndo sdo aceitas por falta de novidade. No caso em que um produto ndo seja conhecido do estado da
técnica, tal formulagdo de reivindicagdo ndo é aceita por falta de clareza, de acordo com o artigo 25 da
LPI, uma vez que o produto deve ser definido em termos de suas caracteristicas técnicas.(Res. 169/16 §
4.16) Uma reivindicagdo para o uso ndo médico de um composto conhecido apresenta novidade, desde
que este novo uso ndo tenha sido previamente colocado a disposi¢io do publico. Exemplo: Considere o
estado da técnica que revela o uso de uma liga X para fabricar determinada peca A. Um pedido que trata
de uso de uma liga X para fabricar determinada pega B apresenta novidade. Em reivindicagdes do tipo
formula suiga (Uso de um composto de formula X, caracterizado por ser para preparar um medicamento
para tratar a doenga Y), a novidade é avaliada em fung¢do da doenga a ser tratada. Por outro lado,
reivindicagbes do tipo Uso do composto X caracterizado para tratamento da doenga Y, correspondem a
reivindicagbes de método terapéutico e, portanto, ndo sdo consideradas invengdo de acordo com o inciso
VIl do artigo 10 da LPI..(Res. 169/16 § 4.18)

TBR593/17 Pedido trata de “uso de substéncia conhecida para fabricar medicamentos para o
tratamento de doengas mediadas pelo Virus da Hepatite C (HCV)”. Caso a invengdo pleiteada
fosse apenas “uso da substdncia X para fabricar medicamento”, esta matéria ndo seria nova
frente ao estado da técnica que descreve os compostos elencados no pedido em tela para uso
como medicamento antiviral. Logo, a caracteristica técnica que restaura a novidade da matéria
pleiteada é o uso especifico para fabricar medicamento para tratar doencas mediadas pelo
HCV.

TBR3017/17 Pedido trata de produto para alimentacdo de mamiferos visando aumentar o teor
e/ou producdo de proteina no leite. Ainda que a requerente argumente que seu produto é um
acido linoleico especifico combinado, no caso o CLA, este produto ja havia sido revelado
claramente em D1, até pelos documentos usados como referéncias bibliograficas e é
largamente utilizado para diversos fins. O fato da composicdo ser destinada a alimentacdo de
mamiferos ndo agrega diferenciais em relagdo a composi¢des ja existentes apenas pelo fato de
ter um uso diferente. Mesmo que efeitos novos sejam observados pelo uso de um produto ja
conhecido no estado da técnica, estes novos efeitos ndo tornam o produto novo. A adicdo de
Oleos vegetais, alimentos ou suplementos ndo também conferem um efeito diferenciado ao
produto, ja que ndo ha um efeito que ndo fosse previsivel para um técnico no assunto visando
tornar mais atrativo um alimento.

TBR2947/17 Caracteristicas que apenas detalham uma atividade terapéutica, como exemplo
para tratamento e melhoria da qualidade restauradora do sono e para aliviar um sono nao-
restaurador em um paciente acometido por insénia primaria ndo sdo capazes de conferir a
novidade a um medicamento ja conhecido da técnica, isto porque, tais expressGes per se
apenas descrevem uma propriedade intrinseca do referido medicamento, ndo sendo
consideradas caracteristicas distintivas capazes de distinguir fisicamente um medicamento de
outro ja revelado no estado da técnica.
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TBR3571/17 Para fins de andlise de novidade de composic¢des, a finalidade da composi¢cdo ndo
confere uma caracteristica diferencial se as substancias que a compde sao as mesmas. Ou seja,
a composicdo em si é a mesma independente de sua funcao.

TBR3489/17 Pedido reivindica processo para conferir um efeito de aumento de volume dos
cilios. Um novo uso para uma composicdo é considerado dotado de atividade inventiva quando
este novo uso nao esta relacionado com o uso anterior. O documento D1, apesar de ser
voltado para cabelos, ensina o uso de tensoativos que produzem um efeito de espuma e usa
uma quantidade especifica (0,01 a 5%) de compostos de alquilglicosideo com a funcdo de
aplicar uma tensdo de cisalhamento, destruindo a espuma. O uso da composicdo reivindicado
no documento do estado da técnica seria para alinhamento, alongamento e aumento da
curvatura dos cilios. O alongamento é um aumento de comprimento e, consequentemente,
também aumenta o volume do cilio de forma longitudinal ao deixar uma pelicula. Assim, ndo é
possivel separar um efeito de outro. Nao existem indicios de que a forma de acdo da
composicdo empregada no processo sub examen seja diversa da forma de obtengdo do efeito
da composicdo da anterioridade, logo o pedido ndo tem atividade inventiva diante de D1.

TBR3465/17 Pedido reivindica composi¢cdo semi sdlida para o tratamento de disfuncdo erétil
em um paciente e uso de uma composicdo de prostaglandina para a preparacdo de uma
composicdo farmacéutica para o tratamento de disfungdo erétil pelo que a composicao
farmacéutica é aplicada na fossa navicularis do pénis. Com relacdo a alegacdo da recorrente
referente ao fato do documento citado como anterioridade ndo revelar a aplicacdo da referida
composicdo farmacéutica na fossa navicularis do pénis, inequivocamente o presente pedido
trata-se de uma forma diferente de administracdo de uma composicdo semi-sélida de
prostaglandina conhecida para o tratamento de disfuncao erétil. Entende-se que o que confere
novidade e atividade inventiva as reivindicacdes deste tipo férmula suica é o novo uso
terapéutico dado a um medicamento ou principio ativo, ou seja, é o ineditismo deste uso que
deve ser analisado quando da determinacdo da novidade e atividade inventiva de
reivindicagdes do tipo suico; consideramos que o que configura um segundo uso médico é o
fato de um determinado produto farmaceuticamente ativo conhecido no tratamento (ou
prevencdo) de um determinado estado patoldgico ser utilizado no tratamento (ou prevengao)
de um outro estado patoldgico, onde a novidade e a atividade inventiva sdo determinadas em
fungdo da diferenga entre estes dois estados patoldgicos. Uma vez que o desenvolvimento se
deu quanto a forma de administrar o ativo farmacéutico para o propdsito para o qual ja era
conhecido, ndo ha como se falar em segundo uso médico. O uso de uma composi¢do semi-
solida de prostaglandina E1 conforme definida na reivindicacdo 1 do presente pedido para o
tratamento de disfuncdo erétil ja era conhecido a partir dos ensinamentos revelados no
documento D1. Quaisquer informagdes (ou caracteristicas) quanto a forma de administragcdo
por serem inconsistentes com a matéria a ser protegida, bem como a forma de dosagem,
administragdo em combinagdo e dose utilizada, ndo sdo caracteristicas de uso para preparagao
de um medicamento, mas sim de método terapéutico. Deste modo, reitera-se a alegag¢do do
parecer técnico de indeferimento de que a matéria definida nas reivindica¢des 14 - 22 ndo é
dotada de novidade frente ao documento D1 citado como estado da técnica, uma vez que o
uso proposto ja é conhecido, e a forma de administragdo do medicamento obtido ndo torna tal
uso diferente.
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Reivindicagdes para produto definidas em termos de um processo de fabricagdo sdo permitidas somente se
os produtos cumprirem os requisitos para patenteabilidade, ou seja, nomeadamente, que eles sejam novos
e inventivos, desde que o produto ndo possa ser descrito de outra forma. Para este tipo de reivindicagdo, o
examinador deve considerar se a caracteristica de processo de fabricagéo resulta em uma estrutura e/ou
composigdo particular do produto. Se o técnico no assunto puder concluir que o processo ird
necessariamente resultar em um produto apresentando uma estrutura e/ou composicéo diferente daquela
do produto no documento de anterioridade, a reivindicagdo apresenta novidade. Por outro lado, se o
produto reivindicado, quando comparado com o produto no documento de anterioridade, apresenta a
mesma estrutura e composicdo apesar do processo de fabricagdo diferente, a reivindicagGo de produto
ndo apresenta novidade (Res. 169/16 § 4.17)

TBR3299/17 Pedido dividido reivindica “conjugado de insulina-peg caracterizado pelo fato de
que compreende PEG ligada a insulina no terminal de amina PheB1 através de uma amina
secunddria” e “uso do conjugado de insulina PEG como definido em qualquer uma das
reivindicagées 1 a 5 ou da formulagdo de liberagdo de droga como definida em qualquer uma
das reivindicagbes 7 a 9 caracterizado pelo fato de que é para a preparagdo de um
medicamento para o tratamento de diabetes mellitus dependente de insulina”. No pedido
original, que foi deferido, restou 0 método de preparacao dos conjugados. No presente pedido
dividido, ficaram as reivindica¢Ges de produto e uso. Dentre as reivindicacdes de produto esta
o produto principal, conjugados de insulina-peg e as invenc¢des acessérias que contém o
produto principal: microsfera, formulacdo e composicdo. O estado da técnica revela um
derivado de insulina formado por meio de uma ligacdo amida e ndo por meio de uma amina
secundaria de tal maneira que os conjugados requeridos sdo novos perante o estado da
técnica, ndo havendo o que falar em produto pelo processo. Inclusive, o conjugado estd de
fato caracterizado por meio dessa ligacdo de amina secundaria em PheB1 de modo que o
produto é novo.

A novidade de um Modelo de Utilidade conceitualmente é a mesma de uma Invengdo e deve ser verificada
pelo principio do documento unico. O principio do documento unico se refere ao fato de ser necessdrio a
qualquer anterioridade impeditiva que esta apresente integralmente todos os elementos da solugdo
técnica para qual é pretendida a novidade.(Res. 85/13 § 4.3.2) A matéria em exame ndo serd nova quando
todas as caracteristicas de uma dada reivindicagéo (por exemplo, elementos de um produto ou etapas de
um processo), inclusive as caracteristicas apresentadas no predmbulo, estiverem reveladas em uma unica
anterioridade. Tais caracteristicas podem ser encontradas na anterioridade quando sdo claramente
apresentadas e/ou quando ndo hd qualquer duvida de que a informacdo estd inerente ao que foi
literalmente revelado (Res. 169/16 § 4.7).

TBR3332/17 N3o basta, portanto, que o objeto do estado da técnica seja funcionalmente
equivalente ao objeto reivindicado, serda importante encontrar cada elemento reivindicado
especificamente no documento Unico do estado da técnica em sua integralidade. Se a
reivindicacdo especifica uso de rebites, o fato do estado da técnica usar outro meio de fixacdo,
ja é suficiente para dotar a reivindicagdo de novidade, ainda que ambos tenham mesma
funcionalidade.

Atividade inventiva

E patentedvel a invencdo que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicagéo industrial
(LPI artigo 8°). A invengdio é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, ndo
decorra de maneira evidente ou 6bvia do estado da técnica. (LPI artigo 13) Para avaliagdo da atividade
inventiva, o examinador deve considerar ndo apenas a solugdo técnica em si, mas também o campo
técnico ao qual a invengdo pertence, o problema técnico solucionado e os efeitos técnicos produzidos pela
invengdo.(Res. 169/16 § 5.5)
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TBR604/17 O pedido trata de um produto éleo em agua com uma fase aquosa separada, que
compreende uma fase biopolimero e uma fase proteica e a fracdo do volume da fase oleosa
sobre a fragcdo de volume da fase proteica é de pelo menos 0,2 o fato de sua composicdo
apresentar uma razao entre a fracdo de fase oleosa e a fase proteica maior que 0,2, diferente
da faixa escolhida no estado da técnica (no documento D1 é menor que 0,2) permite que o
produto obtido tenha uma boa firmeza como demostram os exemplos expostos no relatério
descritivo. Um técnico no assunto, de posse dos conhecimentos revelados pelas
anterioridades, ndo chegaria a conclusdo que aumentando a relagdo entre as fases obteria
uma composi¢do que saneasse o problema da firmeza e do gosto residual, melhorando as
propriedades organolépticas do produto anterior, e, portanto, dotado de atividade inventiva.

TBR3016/17 Pedido trata de um material de arame de aco com alto teor de carbono que é
feito de ago com alto teor de carbono como uma matéria-prima de produtos de arame como
cordas de aco, arames de taldo, arames de aco PC e arames de mola, que permite que esses
produtos de arame sejam fabricados de forma eficaz com elevado indice de estiramento do
arame e que apresenta excelente capacidade ao estiramento do arame e um processo de
fabricacdo do mesmo. D1 ensina um método para produzir arame de aco com alto carbono
onde a etapa do segundo resfriamento ndo pode ser inferior a temperatura de 620°C devido
ao aumento excessivo da resisténcia e do desgaste do molde. Desse modo, esse ensinamento
é contrdrio ao descrito no tratamento térmico do presente processo em que a etapa de
resfriamento acontece de 500°C a 630°C. A temperatura superior do primeiro resfriamento
(630°C) deve ser corrigida para abaixo de 620°C de modo a evitar sobreposicdo com a
anterioridade. O efeito técnico alcancado com o processo descrito na reivindica¢do
independente 9 do presente pedido possibilita a diminuicdo da resisténcia de um material de
arame de aco, de modo a melhorar a produtividade do referido processo devido ao aumento
do coeficiente de estiramento do arame e uma redugdo no numero de passos para o
estiramento do arame. Como resultado ocorre um prolongamento da vida atil da matriz
utilizada. Desse modo, essa diferenca foi considerada suficiente para proporcionar
inventividade ao processo descrito na reivindicagdo independente 9, bem como a
caracteristica micro estrutural do material do arame de ago obtido utilizando esse processo
descrito na reivindicagdo independente 1.

TBR3541/17 O novo quadro reivindicatdrio restringiu a composi¢do dos elementos Mne Ce a
quantidade do elemento N na composi¢do da liga (antes eram de 0.050% a 1,0% Mn, 0,010% a
0,1% C e N menor que 0,010%, modificado para 0.3% a 0,5% Mn, 0,020% a 0,060% C e N
menor que 0,010%), bem como restringiu a quantidade da fragcdo volumétrica das fases
presentes obtidas através do processo para 1% a 8% da fase martensita (antes era de 1 a 15%
de martensita) e o restante fase ferrita. O efeito técnico alcangado com as modificagdes
apresentadas possibilitaram um embutimento profundo e preservando as caracteristicas
mecanicas e de anisotropia da tira. Desse modo, todos os requisitos necessarios para o
deferimento do presente pedido de patente de inveng¢do foram cumpridos.

TBR3572/17 As modificagdes na composicdo da liga e do pdé do quadro reivindicatério
possibilitaram visualizar a inventividade das referidas composi¢cdes frente a D1, ndo sendo
Obvio para um técnico no assunto descrever as reivindicagGes independentes da presente
invencdo a partir das faixas das composicdes dos elementos Cr, Mo e Ni do estado da técnica
citado devido as referidas faixas ndo terem sido descritas ou sugeridas em D1. Desse modo, o
presente pedido apresenta o requisito de patenteabilidade referente a atividade inventiva.
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TBR586/17 Uma vez que a matéria ndo apresenta suficiéncia descritiva (Art. 24 da LPI), ndo ha
o que se discutir sobre atividade inventiva (Art. 13 da LPI)

Trés etapas sGo empregadas para determinar se uma invengdo reivindicada é obvia quando em
comparagdo com o estado da técnica: (i) determinar o estado da técnica mais préximo, (ii) determinar as
caracteristicas distintivas da inveng¢éo e/ou o problema técnico de fato solucionado pela invengdo, e (iii)
determinar se, diante do problema técnico considerado, e partindo-se do estado da técnica mais préximo,
a invengdo é ou néo dbvia para um técnico no assunto.(Res. 169/16 § 5.9)

TBR2949/17 E importante inicialmente esclarecer que qualquer demonstragdo de um efeito
técnico nao dbvio frente ao estado da técnica, visando comprovar a atividade inventiva, deve
ser feita em relacdo ao estado da técnica mais proximo ao presente pedido. Os efeitos técnicos
elencados foram obtidos em testes comparativos com matéria que ndo representa o estado da
técnica mais préximo a matéria pleiteada no presente pedido e, portanto, ndo sao
comprobatérios da atividade inventiva da matéria ora pleiteada.

Na hipétese de resultados/testes/ensaios ou similares apresentados durante o exame técnico, mesmo
apos o pedido de exame, com o objetivo de comprovar o efeito técnico da invengdo, a apresentagdo de tais
dados na argumentagdo da requerente deve ser inerente a matéria inicialmente revelada. Nestes casos, o
efeito técnico da invengdo deve estar descrito na matéria inicialmente revelada, ainda que néo em uma
forma quantitativa.(Res. 169/16 § 5.16) Nos casos em que estes dados de resultados/testes/ensaios ou
similares tratam de efeito técnico néo revelado e tampouco inerente no pedido originalmente depositado,
tais informagdes deverdo ser desconsideradas na avaliagdo do efeito técnico da invengdo. .(Res. 169/16 §
5.17)

TBR3508/17 Método de dar partida de um processo para a epoxidacdo de uma olefina,
método esse que compreende contatar um leito catalisador que compreende um catalisador
de epoxidagcdo altamente seletivo a base de prata, ou um precursor do catalisador
compreendendo a prata em forma catidnica, com um suprimento de alimenta¢do que
compreende oxigénio a uma temperatura do leito catalisador acima de 260°C por um periodo
de no maximo 150 horas. Reconhece-se o fato de que a Recorrente conseguiu demonstrar
que, com um aumento de temperatura em cerca de 10°C (de 260°C para 270°C) em catalisador
altamente seletivo conforme descrito no pedido de patente em andlise, tem-se um aumento
significativo da produgdo de éxido de etileno em um periodo que sai de 48 horas para 5 horas.
Sendo assim, face ao pequeno aumento da temperatura efetivamente aplicada (de apenas
10°C de 260°C para 270°C) no catalisador, necessario para se observar o substancial aumento
de produgdo do 6xido de etileno no método de partida reclamado, entende-se que a matéria
pleiteada somente atende ao requisito de atividade inventiva onde o efeito inesperado foi
efetivamente demonstrado, ou seja, na aplicagao de temperatura igual ou superior a 270°C no
método de partida reclamado: “com um suprimento de alimentagcdo compreendendo oxigénio
a uma temperatura do leito catalisador de 270°C a 300°C durante um 10 periodo de 1 hora até
no mdximo 150 horas”.
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TBR2975/17 O pedido trata de composi¢cdo aquosa de alcool, tendo um percentual em peso de
alcool de cerca de 40 a cerca de 70, com a solugao tendo um pH de cerca de 10 a 12 para o
tratamento de superficies duras nao porosas. D1 se refere a composicdes desinfetantes com
pH inferiores a 10, pois em pHs superiores a 10, apareceriam deteriora¢des nas superficies
tratadas, especialmente nos casos de aluminio, cromo e aco inoxiddvel, ou seja, o objetivo de
D1 é claramente distinto do objetivo da matéria ora pleiteada, a qual visa o tratamento de
superficies resistentes a dlcalis. A composi¢do pretendida apresenta faixa de pH de 10,0 a 12,0
e presenca obrigatdria de uma base (alcali), mesmo nao se tratando o hidréoxido de aménio de
uma base forte. Mais que isso, na auséncia dos dados apresentados pela Recorrente, um
técnico no assunto nao poderia predizer que substituindo os compostos terpenos e aminados
de D1 por EDTA, a composicao alcodlica obtida e ora pleiteada seria efetiva na reducdo do
poliovirus em pHs maiores que 10, como ficou demonstrado através dos referidos resultados,
constantes no relatdrio descritivo do pedido em analise, com reducao logaritmica de poliovirus
superior a 5,50 e em pH 10,4 e 10,8, respectivamente.

TBR3522/17 Composices pesticida com uso de compostos que aumentam a inibicdo da
enzima EPSPS pelo pesticida, permeabilidade da membrana de célula, ou expressao de
glicoproteinas ricas em hidroxiprolina. O problema a ser resolvido pela matéria pleiteada é o
de aumentar a eficacia de formulagdes de glifosato aquosas a fim de permitir taxas de
aplicacdo de glifosato reduzidas e/ou teor de tensoativo, mantendo um efeito herbicida
desejado, e, que o problema é resolvido pela formacdo de um adjuvante sdlido para o
herbicida glifosato, onde o adjuvante consiste essencialmente em um componente tensoativo
e um componente intensificador. O adjuvante sdlido pode ser posteriormente combinado
vantajosamente com uma composicao de glifosato que ndo contém componente
intensificador, para formar uma mistura em tanque de glifosato, imediatamente antes da
aplicacdo em plantas. D2 descreve formulagdes herbicidas de glifosato contendo um ou mais
tensoativos e outros adjuvantes, como os acidos dicarboxilicos, como o acido oxalico, que
podem ser utilizados para melhorar a atividade herbicida do glifosato. D2 tem como objetivo o
aumento da eficacia de formulagdes de glifosato aquosas a fim de permitir taxas de aplicacdo e
glifosato reduzidas e/ou teor de tensoativo, mantendo um efeito herbicida desejado e que a
matéria reivindicada seria uma alternativa para o mesmo problema: a formacdo de um
adjuvante soélido para herbicida glifosato, o adjuvante consistindo essencialmente de um
tensoativo e um componente intensificador. Sendo assim, resta claro que o efeito do
aprimoramento de composi¢des herbicidas a base de glifosato decorrente de sua associacao
com o acido oxalico e a outros tensoativos era bem conhecido por um técnico no assunto a
época do depdsito do presente pedido. Ainda que a Recorrente tenha apresentado testes
demonstrando o efeito superior do acido oxalico em relagdo a outros adjuvantes conhecidos
por aumentar o aprimoramento de composi¢des herbicidas a base de glifosato, como o EDTA e
o acido citrico, entende-se que um técnico no assunto, com o objetivo de obter adjuvantes
solidos como agentes aprimoradores de composi¢des herbicidas, seria levado a selecionar
dentre os adjuvantes conhecidos da técnica, o mais adequado para este fim, como ocorreu
com o acido oxalico e seus derivados associados a tensoativos, com alta expectativa de
sucesso. A adicdo do adjuvante na forma sdlida ndo confere atividade inventiva a composicao
a base de glifosato pleiteada, pois um técnico no assunto é capaz de formular uma composicdo
herbicida deste tipo sem esforgo adicional. Além disso, o que a Recorrente chama de solugdo
para o problema da técnica, trata-se somente de uma alternativa a uma solugdo ja
estabelecida na técnica e descrita explicitamente em D2.
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TBR3043/17 Pedido trata de método para preparar aminoisobutilalcoxissilanos secundarios
por reacdo de hidridoalcoxissilanos com metalilaminas secunddrias na presenca de um
catalisador de hidrosilacdo. O Recorrente apresentou a tabela 2 com um resumo dos
resultados obtidos com o presente pedido. Observa-se que o rendimento do isbmero gama é
de 100% e o rendimento isolado do isbmero gama varia de 74 a 97%. Estes resultados ndo
constam do relatério descritivo, mas comprovam que a presente invencdao fornece uma
solugdo para o problema dos indesejdveis, na medida em que prepara
aminoisobutilalcoxissilanos secundarios com altos rendimentos e com baixa quantidade de
adutos isoméricos internos indesejaveis (adutos beta) por um processo. Desta forma,
considerando que o novo quadro apresentado restringe as metalilaminas e os
hidridoalcoxissilano e que ha comprovacdao de que a producdo de isbmero beta é minima,
entende-se que a matéria pleiteada apresenta novidade, atividade inventiva e aplicacdo
industrial e, portanto, as condig¢des e requisitos de patenteabilidade.

TBR3478/17 Pedido trata do polimorfo de acido 4-[2-[1-(2-etoxietil)-1H-benzidimazol-2-il]-1-
piperidiniletil]-dimetil-benzenoacético da férmula (I) e do uso do polimorfo para o tratamento
de reacbes alérgicas e os processos patoldgicos mediados pela histamina em mamiferos, tal
como o homem. A forma polimdrfica 1 é mais estavel que as formas polimdrficas2 e 3 de D1 a
temperatura ambiente ou mesmo em temperaturas superiores a ambiente. Portanto, esta
estabilidade ndo se refere apenas a estabilidade térmica, mas sim, estabilidade em seu sentido
amplo: fotoestabilidade, estabilidade higroscépica, térmica, dentre outras. Os Anexos A-D
apresentados na manifestacdo da recorrente nitidamente constatam que o polimorfo 1
apresenta estabilidade térmica, fotoquimica e higroscépica melhorada em relacdo a mistura
polimodrfica revelada em D1. Deste modo, D1 ndo fornece elementos técnicos para que o
técnico no assunto atinja a mesma solucdo técnica verificada pela invencao reivindicada, ou
seja, obter nova forma polimérfica de bilastina (forma polimérfica 1) para alcangar melhor
estabilidade termodinamica do composto de modo que a matéria reivindicada atende aos
requisitos e condi¢cdes de patenteabilidade.

TBR3523/17 Pedido refere-se ao tratamento pesticida de mercadorias armazenadas, dos
compartimentos, das estruturas e obras de arte através da nebulizacdo de um composto
sulfurado volatil, mais particularmente ao dissulfeto de dimetila. D1 ressalta que o DMDS
obtido através de sintese pode ser introduzido no circuito de tratamento, assim como na
descricdo da utilizacdo do equipamento objeto de D1, ha a definicdo do local de armazenagem
do DMDS. Um técnico no assunto ndo teria qualquer motivagao para substituir o sistema de
D1, compreendido de Allium, DMDS e CO, por DMDS nebulizado, da matéria reivindicada. Nos
testes apresentados pela Recorrente, o DMDS (dimetil bissulfeto) é aplicado puro sobre a
superficie dos graos nas condi¢des do exemplo comparativo 2 do pedido de patente em
analise (situacdo a) e o DMDS é aplicado por nebulizagdo nas condi¢Ges do exemplo 3 também
do pedido de patente em analise (situagdo b). Em ambos os casos, os resultados mostraram
que 100% dos adultos foram mortos 14 dias apds a desgaseificagdo. No entanto, quando
DMDS nebulizado de acordo como presente pedido é utilizado, a % REN = (numero de insetos
imergidos vivos do lote de prova, nimero de insetos imergidos vivos do lote tratado) /
(nimero de insetos imergidos vivos do lote de prova) é sempre igual a 100%, enquanto que
guando o DMDS puro é usado (situacdo a), a %REN esta apenas entre 5 e 80%. Sendo assim,
entende-se que a matéria pleiteada apresenta um efeito inesperado e possui atividade
inventiva.
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TBR3509/17 Segundo a recorrente as pastas veterindrias orais do pedido de patente em
analise proporcionariam um tratamento mais eficaz das infec¢des parasitarias em animais ndo
humanos, uma vez que os ingredientes ativos ndo interferem uns com os outros, aumentando
assim a biodisponibilidade no animal, enquanto tendo ainda os beneficios de ser administrado
na forma de pasta. A Recorrente afirma que da forma como formulada a composicdo
veterindria em pasta pleiteada haveria uma melhora na biodisponibilidade, todavia ndo
apresentou dados que demonstrassem efetivamente esta propriedade. Dessa forma, reitera-se
o parecer de indeferimento, pois, na auséncia da apresentacdo de dados que efetivamente
demonstrassem um efeito inesperado, entende-se que a matéria objeto de protecao decorre
de maneira evidente ou dbvia do estado da técnica D1.

TBR565/17 Com relagdo a alegacdo de que o queimador torsional reduziria a necessidade de
combustivel em 90%, enquanto que o estado da técnica reduziria em 50%, foi visto que no
relatdrio descritivo ndo ha qualquer mencao a respeito desse valor de reducdao de combustivel,
ndo houve qualquer apresentacdo de testes comparativos com queimadores do estado da
técnica, quando do depésito do pedido em questdo, ou qualquer detalhamento técnico que
indique ou subsidie a percepcdo de tal reducdo. O relatério somente informa que o
fornecimento de combustivel suporte é reduzido gradativamente até que se obtenha uma
chama estavel. Desse modo, essa alegacdo é considerada inconsistente.

TBR2553/17 A 12 Instancia alegou que n3o seria possivel fazer uma comparagdo entre os
dados uma vez que as anterioridades foram testadas em modelos in vivo ao passo que o
pedido em tela foi testado em modelos in vitro. Este colegiado entende a ponderagdo da 12
Instancia no sentido de ndo poder assegurar que o perfil de libertacdo serda o mesmo in vivo e
in vitro de modo a poder comparar as anterioridades e o pedido em tela, todavia algumas
observagdes sdo necessarias: é possivel observar visualmente um decréscimo acentuado tanto
da Cmdx quanto da drea sob a curva no grafico comparando o perfil de liberacdo de D3
armazenado de 14 dias a 8 meses, quase metade. Logo, diante desses dados este colegiado
observa que a diferenca de liberagdo do farmaco para a formulacdo do pedido em tela no
decorrer do armazenamento se mantém numa faixa muito mais estreita no decorrer de um
prazo maior (0-24 meses) que aquela observada para as formula¢des de D1 e D3. A diferenca
de grandeza observada entre os testes (in vivo e in vitro) é muito alta para que este colegiado
ndo possa concordar com a recorrente, que é observado um efeito técnico novo da matéria
pleiteada em relacdo as anterioridades supracitadas e, que esta seja simplesmente advinda
das diferentes abordagens dos testes in vivo e in vitro. Ou seja, este colegiado, observa um
efeito técnico novo ndo dbvio em relagdo a D1 e D3, por conseguinte, a matéria pleiteada é
inventiva (Art. 13 da LPI).

TBR4412/17 Por ocasido de parecer técnico anterior emitido por esta Autarquia, este
colegiado apontou a recorrente que a mesma nao havia evidenciado o efeito técnico ndo
6bvio, de modo a evidenciar atividade inventiva frente aos ensinamentos de D1-D5. Em outras
palavras, a recorrente falhou em ndo demonstrar um efeito técnico novo advindo da escolha
especifica de goma guar catidnica (caracteristica técnica diferenciadora de D3), ou qualquer
outra caracteristica técnica, na formulacdo pleiteada de forma a evidenciar atividade inventiva
frente as anterioridades citadas como impeditivas (D1-D5) conforme determina o Art. 13 da
LPI. Em resposta a depositante apresentou nos seus esclarecimentos dados experimentais
adicionais, nos quais um xampu A e um xampu B foram preparados de acordo com o processo
revelado no presente pedido. A recorrente demonstra inequivocamente que a escolha
especifica de goma guar catibnica, ndo se trata de uma mera alternativa prevista nos
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ensinamentos de D1-D5, mas sim, numa escolha que demanda um esforgo inventivo, uma vez
que leva a um efeito técnico que nao previsivel a um técnico no assunto tendo por base os
documentos citados como impeditivos de modo que a recorrente contornou a objecdo
especifica apontada por este colegiado em relagdo a atividade inventiva.

Se uma invengdo reivindicada é meramente uma agregag¢do ou justaposicdo de certos elementos
conhecidos, cada um funcionando em sua forma de rotina, e o efeito técnico total é apenas o somatorio
dos efeitos técnicos de cada parte sem qualquer sinergia ou interagdo funcional entre as caracteristicas
técnicas combinadas, entdo a invengdo por combinagdo ndo envolve uma atividade inventiva. Exemplo: A
invengdo refere-se a uma caneta esferogrdfica com reldgio eletrénico, onde a solugéo é meramente se
fixar um reldgio eletrénico conhecido em uma caneta esferogrdfica conhecida. Apés a combinagdo, o
reldgio eletrénico e a caneta esferogrdfica ainda funcionam como de costume, sem qualquer interagdo
funcional entre eles, e, desta forma, a invengdo é apenas uma mera agregagéo e ndo envolve atividade
inventiva.(Res.169/16 § 5.27)

TBR3620/17 Composicdo sinérgica de ativos de flutriafol e azoxistrobina com func¢do fungicida
na prevencdo e ou tratamento de doencas de culturas como algodao, café, cana-de-acucar,
feijdo, milho, soja e trigo caracterizada por ser composta pela associacdo dos ingredientes
ativos flutriafol + azoxistrobina, em mistura pronta para o uso. Tendo em vista que em D4 foi
descrito o aumento da produtividade ocasionado pela utilizacdo especifica dos fungicidas
flutriafol e azoxistrobina na soja (planta de porte ereto) em aplicacGes foliares, e que a
especifica associacdo sinérgica entre estes dois compostos contra determinados fungos foi
demonstrada em D1 (por plagueamento) e D3 (em mudas de pepino), um técnico no assunto,
com o objetivo de tratar culturas de porte ereto, como algodao, café, cana-de-acucar, feijao,
milho e trigo, a fim de obter alta produtividade, seria levado a selecionar a combinacdo
flutriafol e azoxistrobina com alta expectativa de sucesso. Dessa forma, entende-se que a
matéria objeto de protecdo decorre de maneira evidente ou ébvia do estado da técnica (D1,
D3 e D4), ndo atendendo ao requisito de atividade inventiva, pois um efeito aditivo quando da
associacdo de dois fungicidas diferentes no tratamento de culturas de porte ereto ja seria
esperado por um técnico no assunto. Entretanto, cabe salientar que apesar do sinergismo da
composi¢do pleiteada ter sido apontado em D1 e em D3, em D1 ndo houve utilizagdo de
plantas para determinacdo do sinergismo, ou seja, ndo se levou em consideracdo o
metabolismo das mesmas, e em D3 o sinergismo foi demonstrado em mudas de pepinos
contra fungos causadores de Oidio. Caso a Recorrente venha apresentar novos dados a fim de
comprovar a sinergia da associacdo pleiteada em fungos e/ou propor¢des ainda ndo reveladas
em D4 em plantas de porte ereto, tal comprovagdo somente sera aceita mediante a utilizagdo
de metodologias estabelecidas na técnica, uma vez que, nas referéncias encontradas nao foi
efetivamente demonstrado um efeito sinérgico da composicdo antifingica reclamada em
plantas de porte ereto, utilizando métodos estabelecidos na técnica. Uma maior eficdcia ndo
se trata necessariamente de um efeito sinérgico, podendo ser apenas um esperado efeito
aditivo, devendo ser o sinergismo inequivocamente demonstrado por metodologias
estabelecidas na técnica.

TBR2942/17 Embora os resultados ndo sejam conclusivos quanto ao sinergismo entre os trés
compostos ativos utilizados na composicdao antimicrobiana pleiteada considera-se procedente
a argumentacdo da Recorrente de que ndo ha nenhum produto no estado da técnica citado
que combine as 3 moléculas (carbendazim, benzoisotiazolin-3-ona e
polihexametilenobiguanidinahidroclorada), visto a dificuldade de formulacdo e sua
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compatibilizacdo e que a descri¢cdo da aplicacao no pedido de patente decorre do efeito obtido
com a féormula desenvolvida e o diferencial que esse atributo pode causar ao papel tratado,
proporcionando ao mesmo tempo acao contra fungos e bactérias sem a necessidade de uso de
2 ou mais agentes microbicidas. Contudo, tendo em vista que o efeito inesperado da
composicdo antimicrobiana pleiteada estd no modo de combinar os trés compostos ativos
contidos na referida composicao, entende-se que somente a composi¢cdo de acordo com o
presente pedido onde foi demonstrada a estabilidade na combinagdo dos trés compostos
ativos atende ao requisito de atividade inventiva, pois o efeito aditivo antimicrobiano da
combinacdo de trés compostos antimicrobianos conhecidos da técnica ja seria esperado por
um técnico no assunto. Por conseguinte, da forma como redigida a reivindicacdo 1, a qual
caracteriza o “Produto antimicrobiano para papéis especiais por ser um Biocida orgdnico, a
base de Carbamatos, Isotiazolinonas e Guanidinas, em um veiculo glicélico, miscivel em
sistemas aquosos”, tal reivindicagdo ndo atende ao requisito de atividade inventiva.

TBR3609/17 A presente invenc¢do refere-se a uma composi¢do pesticida contra carrapatos, em
particular em gado, contendo flumetrina e fluazuron como seus ingredientes ativos. Em adicao
aos ingredientes ativos acima, a composicdo pode incluir N-metilpirrolidona, monometil éter
de dipropileno glicol e, opcionalmente, um corante como um veiculo e adjuvantes. D1 e D2 sdo
suficientes para a comprovacao da falta de atividade inventiva da matéria protegida na
presente patente, uma vez que tais documentos descrevem o uso de flumetrina (D1) e
fluazuron (D2) como pesticidas em animais, bem como ha toda uma discussdo sobre vdrias
formas de administracdo destes compostos ativos, incluindo aplicacdo tdpica - formulacdo do
tipo pour-on. Em sendo assim, considerando os ensinamentos de D1 e D2, um técnico no
assunto seria levado a formular uma composicao pesticida associando estes dois principios
ativos, com o objetivo de obter um esperado efeito aditivo, com alta expectativa de sucesso.
Na auséncia de uma comprovacdo inequivoca de sinergismo da composicdo pesticida
protegida na presente patente, ndo hd como predizer que tal composicdo atenda ao requisito
de atividade inventiva.

TBR2893/17 O presente pedido trata-se de combinag¢Bes farmacéuticas compreendendo um
composto especifico denominado alisquireno, com outras diversas classes de farmacos anti-
hipertensivos, dentre elas os diuréticos. D1 revela compostos de amidas de acido aril alcandico
e seus sais, incluindo o alisquireno, e seus usos no tratamento de hipertensdo e outras
doencgas cardiovasculares. A caracteristica distintiva do presente pedido frente a D1 estaria no
fato deste ndo revelar especificamente a combinagdo do alisquireno com a hidroclorotiazida.
De acordo com o relatdrio descritivo o problema técnico a ser solucionado pelo presente
pedido seria prover uma melhor terapia anti-hipertensiva frente a monoterapia com
alisquireno. Assim, a questdo que deve ser respondida para avaliagdo da atividade inventiva é
se um técnico versado no assunto, partindo do estado da técnica e do problema técnico
objetivo, teria sugerido o recurso técnico reivindicado como forma de alcangar os resultados
obtidos. Um técnico no assunto ndo seria desmotivado a buscar a combinagao ora pleiteada,
isto porque, ja era conhecido antes da data de prioridade do presente pedido que o
alisquireno é capaz de reduzir a pressdo arterial e completamente inibir a atividade da renina
plasmatica mesmo com o seu aumento provocado pelo uso de diuréticos. Considera-se que o
estado da técnica ndao continha ensinamentos capazes de desencorajar um técnico no assunto
a buscar a combinacédo ora pleiteada. E possivel verificar que a combinagdo de alisquireno e
hidroclorotiazida realmente apresenta um maior efeito hipotensor que a monoterapia com
alisquireno ou hidroclorotiazida. Todavia, estes resultados apresentados nos documentos ndo
permitem excluir que os mesmos sdo um mero efeito aditivo previsivel. O resultado da

104



combinagdo entre alisquireno e hidroclorotiazida ora pleiteada foi apenas um somatdrio dos
efeitos que seriam esperados para cada farmaco administrado isoladamente e, portanto, a
combinacado farmacéutica ora reivindicada é desprovida de atividade inventiva.

TBR2900/17 A diferenca mais significativa da matéria pretendida em relag¢do a D1 esta no fato
de que a composicdo de D1 contém um solvente imiscivel em dgua, consistindo de uma
mistura de hidrocarbonetos aromaticos ausente na composicdo herbicida pretendida. No
entanto, ressalta-se que o fato de a composicao pretendida ser ausente de um solvente
imiscivel em agua ndo confere atividade inventiva a esta composicdo, uma vez que nao foram
apresentados dados que demonstrassem um efeito inesperado frente a esta caracteristica. Ja
era de conhecimento comum a época do depdsito do presente pedido que uma composicao
como a descrita em D1, com compostos acidos de imidazolinonas na presenca de acidificantes,
apresenta uma melhor eficacia herbicida comparado com a utilizacdo dos sais
correspondentes, bem como eram conhecidas as vantagens do uso de uma composicao deste
tipo, levando um técnico no assunto a optar por compostos acidos de imidozalinonas, na
formulacdo de uma composicdo herbicida deste tipo.

TBR4420/17 a recorrente esclareceu que limitou o agente formador de filme, na reivindicacdo
1, a hidroxipropil quitosana. Assim sendo, a matéria pleiteada refere-se ao uso de uma
composicdo compreendendo um extrato de Equisetum arvense e hidroxipropil quitosana
(HPCH) para a preparacdo de uma composicdo tépica para o tratamento de onicosquisia. A
recorrente ressaltou que, surpreendentemente, esta combina¢cdo mostra um efeito sinérgico
inesperado, pois, como mostrado no Exemplo 11 do presente pedido, um estudo clinico
realizado em 60 mulheres com onicosquisia e fragilidade ungueal revelou que a combinacao
dos dois produtos provoca uma melhoria significativa em comparacdo a aplicacdo dos dois
componentes separadamente. Com relacdo aos resultados apresentados no relatdrio
descritivo do pedido, é possivel concordar com a recorrente quanto a revelacdo de efeito
sinérgico decorrente da utilizacdo combinada de extrato de Equisetum e HPCH no tratamento
de unhas frageis. O efeito sinérgico revelado em D1 ndo torna o efeito sinérgico revelado no
presente pedido o&bvio. Isso por que: D1 n3dao menciona extrato de Equisetum como
componente da composicdo; D1 refere-se ao tratamento de onicomicose, que é diferente de
onicosquisia.

Na aferi¢do da atividade inventiva em patentes de selegcdo, o(s) elemento(s) ou a subfaixa selecionado(s)
deve(m) representar uma contribui¢do ao estado da técnica, e ndo uma mera selegcdo arbitrdria a partir do
estado da técnica. (Res.169/16 § 5.31)

TBR3421/17 Na auséncia de dados comparativos adequados, ndo se pode predizer que os
compostos constantes no documento apresentado pela Recorrente, apresentem de fato um
inequivoco efeito inesperado frente ao estado da técnica, uma vez que, como afirma a prépria
Recorrente, tratariam-se de uma selecdo. Os compostos ora reivindicados fazem parte de uma
selecdo de compostos pesticidas descritos de forma genérica no estado da técnica. Tendo a
Recorrente apresentado resultados demonstrando um inequivoco efeito inesperado do
composto reivindicado, entende-se que somente este composto atende aos requisitos de
novidade e atividade inventiva.

TBR3234/17 No ambiente clinico, enantidbmeros sdo um fator de preocupacdo constante, pois
é notdrio o fato de que estes podem alterar o efeito terapéutico desejado, reduzindo-o,

105



eliminando-o ou mesmo gerando eventos adversos. Como exemplos ilustrativos, vale
mencionar a talidomida, citalopram e escitalopram. Nao ha como concordar com a Requerente
gue seria obvio: escolher o derivado contendo o grupo adamantila; escolher a posicao 3 para
fazer a modificagdo; escolher que a modificacdo acima seja uma hidroxilagdo. Sobre o fato de
que o estado da técnica sugere que compostos cianopirrolidila contendo substituintes
lipofilicos apresentam melhor perfil farmacoldégico, ndo ha duvida. Todavia esta Autarquia ndo
alcanca de forma técnica, de que forma a introducdo de um grupo hidroxila, de carater
extremamente polar, aumentaria a lipofilicidade do composto adamantila ndo substituida
revelada em D1. Nenhuma das anterioridades citadas levariam o técnico no assunto a fazer as
escolhas acima, de forma a obter um composto com um perfil farmacocinético adequado que
resultasse em melhor perfil farmacoldgico. A prépria escolha da forma de resolver o problema
técnico, melhorar o perfil farmacocinético para obter melhor perfil farmacoldgico, ja
sustentaria a atividade inventiva. Isso somada a série de caminhos que o técnico no assunto
teria que fazer para chegar ao composto torna a matéria do pedido completamente nao dbvia
frente ao estado da técnica, e por isso, merecedora do privilégio previsto na LPI.

TBR555/17 a matéria do pleito refere-se a um sal de arginina de perindoprila, composicdes
farmacéuticas compreendendo-o, bem como preparacdo de um medicamento destinado ao
tratamento de hipertensdo e de insuficiéncia cardiaca. A solucdo problema técnico do
presente pedido é prover um sal de arginina de perindoprila, isto é, uma forma de perindoprila
gue ndo apresente os inconvenientes dos sais atualmente disponiveis. O produto pleiteado
apresentaria propriedades superiores de estabilidade ao calor e umidade, bem como
armazenamento prolongado. Nenhum dos documentos citados descreve ou ensina o fato de
gue o sal de arginina solucionaria os problemas técnicos supramencionados. D1 ndo descreve
especificamente o sal de arginina de perindoprila e por isso a matéria é nova. O fato é que D1
ja revela que o composto perindoprila existe na forma de sal, cabendo a um técnico no
assunto diante de problemas técnicos relacionados, escolher aquele que os resolva. D2 é mais
pontual ao especificar que sal de arginina de diferentes farmacos ja sdo conhecidos e usados
objetivando melhoria de estabilidade/higroscopicidade. Um técnico no assunto diante do
problema técnico de melhorar o perfil de estabilidade de perindoprila e seus sais revelados em
D1 buscaria de maneira ébvia por sais alternativos tal como revelado em D2, com forte sele¢do
para uso de arginina ja citado em D2. Portanto, tal solugao técnica deriva de maneira dbvia
para um técnico no assunto, ndo caracterizando atividade inventiva conforme definido no Art.
13 da LPI. Cabe ainda mencionar que os dados de testes comparativos mostrados no relatdrio
descritivo ndo apontam nenhum efeito inesperado que possa evidenciar atividade inventiva.
Uma vez que o sal de arginina de perindoprila ndo possui atividade inventiva, composicGes
farmacéuticas contendo-o também ndo apresentam atividade inventiva. Nenhum efeito
técnico novo é observado nas composicdes, além daqueles ja esperados no estado da técnica
citado como impeditivo.

TBR3039/17 Pedido trata de composicdo para a tintura de oxidacdo das fibras queratinicas
humanas, como os cabelos, caracterizada pelo fato de compreender, em um meio apropriado
para a tintura: a) pelo menos um colorante de oxidagdo, b) pelo menos um alcool graxo, c)
pelo menos um polimero associativo, e d) pelo menos um éster de acido graxo e/ou pelo
menos um oxido metélico com uma razdo em peso do éster de acido graxo e/ou do Oxido
metadlico para o polimero associativo compreendida entre 0,5 e 5%. Apesar das composi¢des
do estado da técnica em questdo terem os mesmos ingredientes da composicdo do pedido em
lide, ndo houve a revelacdo da razdo em peso de 6xido metalico para polimero associativo
entre 0,5 e 5%. De fato, D1 n3o explicita a razdo especifica entre as substancias supracitadas.

106



Todavia, em D1 o polimero associativo esta presente em uma quantidade entre 0,1 a 10% e o
oxido de titanio fica compreendido na faixa entre 0,05 a 2% em peso da composi¢ao. Assim,
esta faixa de concentracdo estd compreendida na razdo ora reivindicada. Para superar analise
de auséncia de atividade inventiva exarada no parecer de indeferimento, a recorrente anexou
exemplos comparativos confrontando composicGes cuja razdo oOxido de titdnio/polimero
associativo é o dobro do limite superior da faixa (A3) ou 1/5 do limite inferior (A1) com
composicdes que estdo dentro da faixa reivindicada. De acordo com os resultados
apresentados pela recorrente, na composicdo Al a viscosidade diminui em 6% e na
composicao A3 a viscosidade aumenta 11,5%. Do exposto, diante dos resultados obtidos, seria
razoavel para um técnico no assunto, selecionar uma faixa intermedidria, seguindo a tendéncia
da prépria viscosidade, onde ndo houvesse nem aumento, nem diminuicdo da caracteristica
desejada, continuando com as mesmas concentra¢des descritas anteriormente. Destaca-se
que ndao houve um efeito técnico inesperado quantitativamente proeminente. Ndo obstante,
D1 menciona que um de seus objetivos é obter uma composicao de viscosidade mais cremosa
e se manter estdvel durante a utilizacdo. Destarte, o efeito de manutencdo da viscosidade, ja
era previsto e almejado em D1. Resta claro que, face as razGes supracitadas, os argumentos
apresentados pela recorrente ndo foram considerados pertinentes, permanecendo o ébice de
atividade inventiva.

TBR3588/17 A invencdo descreve uma selecdo de elementos quimicos a serem utilizados na
composicdo quimica das ligas metdlicas hidretaveis. As caracteristicas essenciais do presente
pedido estdo relacionadas com a composicdo da liga reivindicada, sendo necessario possuir
como elementos basicos na liga os elementos Mg e Al. Na comparagdo com o estado da
técnica citado verificou-se claramente que ndo foi descrito ou sugerido a necessidade do
elemento Al na composi¢cdao quimica das ligas do documento D1. Os efeitos técnicos de
absor¢cdo e dessorcdo de hidrogénio das composicdes das ligas reivindicadas alcancam
guantidades de hidrogénio dessorvido de 6% em peso em temperaturas inferiores a 300°C. A
histerese entre a isoterma pressdo-composicdo de absorcdo e dessor¢cdo de hidrogénio a
temperatura de 375°C é minima, de modo a favorecer a reacdo de reversibilidade do hidreto
de magnésio. Ademais, as curvas de cinética de dessor¢ao de hidrogénio mostram que 99% do
hidrogénio armazenado nas ligas é liberado durante os 5 minutos iniciais na temperatura de
400°C. Portanto, os efeitos técnicos alcangados no presente pedido sdo relevantes e inventivos
em relagdo a D1

TBR3590/17 Pedido trata de “Liga austenitica a base de ferro com boa resisténcia & corroséo e
ao desgaste, caracterizada pelo fato de que compreender: a) de 1,8 a 2,8% em peso de
carbono; b) de 12,0 a 22,0% em peso de cromo; c) de 0,5 a 3,5% em peso de silicio; d) de 12,0 a
25% em peso de niquel; e) de 2,0 a 16,0% em peso de tungsténio e molibdénio combinados; f)
de 0,05 a 4% em peso de nidbio e vanddio combinados; g) de 0 a 1,0% em peso de titdnio; h) de
0,01 a 0,2% em peso de aluminio; i) de 0,05 a 3% em peso de cobre; j) menos do que 1,5% em
peso de manganés; k) o resto sendo ferro e impurezas”. O documento D1 ndo descreve a liga
do presente pedido em relagdo aos teores dos elementos cromo e cobre. No caso do elemento
cromo a faixa reivindicada na anterioridade foi de 3% a 9% em peso, enquanto no presente
pedido é de 12% a 22% em peso. Portanto, nao foi ensinado a utilizagdo da faixa reivindicada
no presente pedido, apesar de ter sido citado no relatério descritivo que foram efetuados
estudos de ligas com faixa de composicdo do elemento cromo entre 3% e 15% em peso.
Entretanto, o estudo demonstrou que ndo foi atendido o objetivo da invencdo nas faixas
superiores a 9% em peso de cromo na liga. Em relagdo ao elemento cobre as composi¢des que
apresentavam teores de cromo de 12% e 15% em peso, que estdo dentro da faixa reivindicada
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no presente pedido, ndo continham o elemento cobre. Entretanto, o elemento cobre é
necessario na composicao reivindicada no presente pedido. Logo, ndo seria possivel a partir
das descricdoes do documento D1 alcangar a composicao da liga e o efeito técnico do presente
pedido. O efeito técnico alcangcado com o presente pedido foi surpreendente e ndo sugerido
ou descrito na referida anterioridade, a saber, com o aumento do teor de cromo na liga seria
promovido um aumento da resisténcia a corrosao e o aumento da resisténcia ao desgaste da
liga, simultaneamente. Portanto, ndo seria dbvio alcancgar o efeito técnico descrito no presente
pedido a partir da anterioridade citada.

TBR2595/17 Pedido trata de uso de compostos de amina com aperfeicoada
biodegradabilidade, como adjuvantes para pesticidas e fertilizantes. Os compostos, uso dos
mesmos, bem como composi¢cdao contendo os mesmos foram antecipados pela férmula geral
revelada no documento D2. Entretanto, os mesmos ndo foram especificamente revelados
neste documento, sendo possivel afirmar, portanto, que o uso destes bem como composicdes
contendo-os apresentam novidade. Com relacdo a atividade inventiva, o que se tem a
comentar é que foi demonstrado que os compostos ora pleiteados efetivamente apresentam
um efeito técnico ndo esperado a partir do estado da técnica (D1 a D3), qual seja, uma
superior biodegradabilidade. Desta forma, a presente invencdo pode ser considerada uma
invencdo de sele¢do dotada de atividade inventiva onde a sele¢do é ndo arbitrdria e mais
restrita em relacdo ao estado da técnica.

TBR2940/17 A presente invencdo refere-se a uma nova composicdo catartica que é util para o
alivio ou a prevencdo da constipacdo, e também para a limpeza do trato gastrointestinal. Os
compostos como precisamente definidos nas novas reivindicacdes do presente pedido de
patente representam uma selecdo em comparacdo ao documento D2, isto é, o referido
composto ndo estd especificamente descrito em D2. As alega¢Ges da Recorrente com relagdo a
objecdo de falta de novidade foram consideradas procedentes. De fato, os compostos
pleiteados ndo foram especificamente revelados em D2, constituindo-se, portanto, de uma
selecdo frente a este documento. Entretanto, as alega¢bOes da Recorrente ndo foram
suficientes para superar a objecao de falta de atividade inventiva. D3 revela 15-ceto-16-halo-
prostaglandinas, muito proximas estruturalmente ao composto pleiteado, que podem ser
utilizadas para o tratamento ou prevengao da constipagdo. Este documento revela ainda que a
presenca de um ou mais dtomos de halogénio na posicdo C-16, especialmente fllor, é o
elemento estrutural fundamental para a obtencdo do efeito catdrtico desejavel, independente
de outros fatores estruturais, tais como estrutura e substituintes do anel de cinco membros,
ou existéncia de duplas ligacGes ou outros substituintes. A caracteristica técnica diferenciadora
entre a matéria ora pleiteada e aquela revelada em D3 estd na substituicdo em C-15 por uma
hidroxila no composto ora pleiteado, no lugar de um grupo oxo em C-15 nos compostos
revelados em D3. Entretanto, na medida em que D3 ja ensina que o elemento fundamental
para se obter prostaglandinas Uteis no tratamento ou prevengao da constipacdo é a
substituicdo em C-16 por um ou mais halogénios, em especial fldor, um técnico no assunto
certamente proporia a substituicdo em C-15 por um grupamento hidroxila no lugar do
grupamento oxo de D3, visando obter novas prostaglandinas Uteis para o tratamento e
prevencao da constipacdo. Uma vez que o composto pleiteado n3ao apresenta atividade
inventiva, uma composicdo que o contém, bem como o uso do mesmo, também ndo
apresentam este requisito.

TBR3574/17 Reivindicagdo pleiteia: “Pré-mistura, caracterizado pelo fato de ser formada a
partir de (i) uma composigdo de pré-mistura que compreende menos de 10% em peso de dgua
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e uma mistura de um emulsificante ndo iénico selecionado do grupo consistindo de sorbitanos,
dcidos graxos alcoxilados, dlcoois graxos alcoxilados, glicerdis e poliglicerdis, em uma
quantidade de 5 a 30% em peso, um éster emoliente que é um éster de dcido dicarboxilico ou
dcido tricarboxilico, selecionado do grupo consistindo de dcidos citrico, adipico, meléico e
succinico, de dlcoois graxos alcoxilados que incluem entre 1 e 30 unidades alcoxi cuja porg¢éo
dcida tem de 4 a 6 carbonos, as porcoes graxas variam de 6 a 22 carbonos de comprimento, e a
qual inclui de 1 a 50 unidades alcoxi, fornecidas em uma quantidade que varia de 5 a cerca de
30% em peso, e um substrato selecionado de triglicerideos de C6 a C14, fornecido em uma
quantidade que varia de 40 a 90% em peso, e em que os pesos sdo medidos em relagdo ao peso
total da referida composi¢éo de pré-mistura, e (ii) entre 2 e 60% de pigmento selecionado de
dioxido de titdnio, oxido de zinco e dxido de ferro, em peso da referida pré-mistura”. Ainda que
se trate de uma pré-mistura, esta deve ser encarada e analisada como uma composicao, que
deve ser definida qualitativa e quantitativamente por seus componentes. O fato de ser uma
pré-mistura apenas significa que o produto final pode ter tido alteracdo na ordem de adicao
dos produtos e, caso isso ndo tenha sido descrito anteriormente, seu efeito diferenciado é
resultante do processo per se, na medida em que a adicdo de um determinado elemento antes
ou a mistura de substancias anteriormente ndo alteraria a composicdo final, mesmo que suas
propriedades fisico-quimicas estivessem modificadas. Resta claro que a composi¢do deve ser
avaliada, em termos de critérios de patenteabilidade, comparando com composi¢des como um
todo e ndo isoladamente. Confrontando o documento D2 com a matéria em analise, foi
verificado que a referida anterioridade trata de uma composicdo para aplicacdo toépica
compreendendo agua, éster de acido dicarboxilico ou tricarboxilico graxos alcoxilados com
destaque para o acido citrico, por¢des graxas de 6 a 22 atomos de carbono, 1 a 100 unidades
de alcoxi, até 75% de dleo mineral (substrato) e emulsificante. A composicdo pode
compreender ainda agentes de cor. Face ao exposto, constata-se que a combinacdo de
emulsificante, éster emoliente de acido dicarboxilico ou tricarboxilico graxos alcoxilados e
substrato com pigmentos ja estava descrita no estado da técnica. A recorrente argumenta que
fez uma selegdo especifica e restrita de componentes. Contudo, para que esta selecdo venha a
apresentar o requisito essencial de atividade inventiva é fundamental que esta traga um efeito
técnico inesperado e proeminente em relagdo ao estado da técnica e, nem no relatério
descritivo, nem em suas manifestacdes em primeira ou segunda instancia, a Recorrente
ofertou exemplos comparativos que evidenciem que sua combinagdo especifica resultaram em
propriedades que ndo as que ja seriam esperadas da composi¢cdo do documento D2.

TBR3598/17 Existe uma sobreposicdo das faixas dos elementos da composi¢do do aco descrito
na anterioridade D1 com as reivindicadas no presente pedido. As diferencas existentes na
composicdo estdo relacionadas com as faixas dos elementos C e B. No caso do elemento C a
faixa reivindicada acima de 0,55% até 0,60% nao foi descrita na referida anterioridade, mas
conforme pode ser observado na tabela 1 do presente pedido ndo existe nenhuma
composicdo de liga nessa faixa. Portanto, concluiu-se que essa diferenga ndo é relevante para
demonstrar a inventividade da composicdo do presente pedido em relacdo ao estado da
técnica citado. Em relagdo ao elemento B verificou-se que este elemento ndo foi adicionado na
liga, sendo considerado impureza. Ademais, os valores descritos na tabela 2 do presente
pedido estdo dentro da faixa reivindicada na anterioridade. Portanto, concluiu-se que essa
diferenga nao é relevante para demonstrar a inventividade da composi¢do do presente pedido
em relagdo ao estado da técnica citado. Desse modo, a composi¢do da liga reivindicada ndo
apresenta o requisito de patenteabilidade referente a atividade inventiva em relacdo ao
documento D1.
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TBR3528/17 Composicido de tratamento que compreende um polimero que compreende um
segmento de polimero que tem uma cadeia principal de silicone a fim de formar uma molécula
em forma de pente ou rodo sendo que o segmento de copolimero compreende unidades
monoméricas de acordo com a férmula A. D3 ensina copolimeros que tem cadeia principal de
silicone com cadeias laterais consistindo de hidrogénio, alquila com 1 a 10 4&tomos de carbono,
fenila, polissiloxano, etc. D3, contudo, é muito amplo e pode englobar uma série de compostos
de modo que existem diferengas estruturais no copolimero do presente pedido. Os exemplos
comparativos evidenciaram que as alteracdes estruturais reivindicadas resultaram em uma
reducdo do percentual de atrito no cabelo, atestando o aumento de sua capacidade de
lubrificacdo o que justifica a atividade inventiva.

TBR564/17 O método de preparagdo de uma composicdo de glifosato pretendido trata-se
apenas de uma selecdo de sais de glifosato mais adequados a fim de se obter uma formulagdo
gue associe a maior concentracao de equivalente acido de glifosato possivel com uma boa
efetividade, a qual pode ser feita sem grande esforco por um técnico no assunto, tendo em
vista o estado da técnica (D1 e D2), uma vez que as propriedades deste tipo de composicido
estdo amplamente estabelecidas para os versados na técnica. Um técnico no assunto, com o
objetivo de obter uma composicdo com propriedades herbicidas similares aquela descrita em
D2 (entre sais de potassio e monoetanolamonio de glifosato em alta concentracdo), seria
levado a um método de obtencdo desta combinacgado similar ao descrito em D2, substituindo o
monoetanolamonio de glifosato pelo isopropilaménio de glifosato, com alta expectativa de
sucesso. Note-se que ambos sdo sais de amdnio e que, segundo a prépria Recorrente, o
objetivo do presente pedido estaria em aprimoramentos significativos no desempenho do
glifosato.

TBR2938/17 Pedido descreve liga dotada de resisténcia mecénica em alta temperatura em
meio oxidante, compreendendo uma matriz contendo cromo reforcado por precipitacdo de
carbonetos, caracterizada em que ela compreende carbonetos de, pelo menos, um metal (M)
escolhido dentre o titanio, o zirconio e o hafnio e que é essencialmente composto pelos
seguintes elementos: Cr 23 a 34%, Ni 6 a 12%, M=Zr ou Ti 0.2 a 7%, M’=Ta 0 a 7%, C de 0.2 a
1.2%, Fe < 3%, Si < 1%, Mn < 0,5%. Na Tabela 1 pode ser observado claramente que a liga em
D1 ndo esta contida na faixa reivindicada no presente pedido: Cr 30.6%, Ni 11.3%, M = Zr ou Ti
0.09%, M' = Ta de 7.1%, C de 0.55%, Si, Mn. Os elementos Fe, Si e Mn sdo considerados como
impurezas. O efeito técnico do presente pedido esta na capacidade refrataria da liga devido a
substituicdo os carbonetos de tantalo por carbonetos mistos de Zr e Ti que promovem uma
estabilidade em temperaturas elevadas melhorada, que pode atingir 40°C acima da
temperatura inicial de fusdo da liga em relacdo a uma liga com reforco de TaC, enquanto a liga
contendo o Hf conseguiu manter-se estdvel por periodo inferior a 300 horas e ndo alcangou a
mesma temperatura de inicio de fusdo. Desse modo, a reivindicacdo independente 1
apresenta o requisito de patenteabilidade referente a atividade inventiva.

TBR571/17 A composicdo para absorcdo de agua inclui um extrato de planta especifico e
resina para absorg¢ao de dgua com um didametro de particula especifico. Com relagdo a obje¢do
de que o tamanho de particula da resina foi ajustado para que o efeito desodorante seja
melhor observa-se que o didametro volumétrico médio das particulas em D2 é ndo maior que
850 micrometros. Neste ponto, destaca-se que o pedido sub examen estabeleceu que 90% das
particulas tem diametro médio entre 850 e 150 micrémetros e 60% esta entre 850 e 300
micrémetros. Nao existem indicios tedricos e ndo foram apresentados exemplos comparativos
que comprovem que selecdo desta faixa resulte em um efeito inesperado desodorizador. Do
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exposto, infere-se que a reivindicacdo ndo apresenta um feito surpreendente para um técnico
no assunto a luz de D2 de modo que o pedido ndo possui atividade inventiva.

Uma invengdo por analogia de campo técnico refere-se a uma invengdo que aplica uma tecnologia
conhecida em um campo técnico a um outro campo técnico (Res.169/16 § 5.35)

TBR561/17 Sistema automatizado para calibracdo dptica de cronémetros que inclui uma
unidade de tratamento de sinais, contador digital, emissor laser semicondutor e sensor
fotoelétrico. D2 descreve um sistema em que um sinal de uma fonte laser é utilizado para
detectar objetos, em uma fila de contagens como, por exemplo, folhas de papel. Assim, a
matéria revelada em D2 ndo estd direcionada para um sistema de calibra¢cdo de cronémetros,
como propode o pedido em andlise, e, este, portanto, é inventivo.

TBR2928/17 Método de preparacdo de amostras tais como madeira e similares e que
compreende trés etapas bdsicas, sendo que, a primeira etapa consiste no corte e polimento
mecanico das amostras; a segunda etapa compreende a digitalizacdo, tratamento e
caracterizacdo das imagens obtidas; e a terceira etapa consiste na aplicacdo das informacdes
obtidas a partir das imagens digitalizadas e tratadas da segunda etapa. O pedido em analise
aborda a preparacdo de amostras de madeiras para uma posterior andlise por imagem. Tal
preparacdao de uma amostra requer cortes especificos na madeira em uma secdo transversal
(E), em uma secdo tangencial (A) e em uma dita secdo radial. Portanto, a matéria do pedido
ndo esta voltada para a deteccdo de defeitos em madeira. D2 revela um método e aparelho
para monitorar o perfil de madeiras planas ou serradas. O objetivo é determinar falhas, fendas
curvaturas, tor¢oes e outros defeitos em madeiras. Portanto, o propdsito da matéria revelada
em D2 difere da matéria do pedido, sendo o pedido dotado de atividade inventiva diante de
D2.

TBR603/17 Pedido trata de composicdo de goma de mascar branqueadora de dente que
neutraliza o mau halito. D1 trata de composi¢Ges dentifricias. Apesar de dentifricio poder ser
entendido como a tudo relacionado com dentes, D1 foi claro ao especificar que era
direcionado a pastas de dentes e cremes dentais. Neste sentido, observa-se que as
composicGes apresentam diferengas por usarem silicas com caracteristicas e concentragdes
diferentes. Como a composi¢do de D1 envolveria ainda uma certa abrasividade vinculada ao
uso de um segundo aparato (uma escova) para exercer seu efeito, ndo seria ébvio para um
técnico no assunto desenvolver uma goma de mascar, ainda que tenha o mesmo objetivo, com
base nos ensinamentos de D1 para pastas de dentes, pois sdo mecanismos de utilizagdo
completamente diferentes.

TBR3026/17 Pedido trata de composi¢do antiperspirante ou desodorante. Sem os dados
comparativos seria pertinente deduzir que um técnico no assunto de posse dos ensinamentos
de D1, seria impelido a substituir um éleo o 6leo de ricino formado majoritariamente pelo
acido ricinoleico, com pequenas concentragdes de oleico e linoleico, por outro 6leo que é uma
mistura predominante de acidos linoleico e oleico, com férmula estrutural parecida, com a
diferenga estrutural de nd3o apresentar o radical hidroxila, além da conformac¢do espacial.
Contudo, o anexo explicitou a diferenca de atividade da substdncia especificamente
selecionada que, ao combinar e concentra¢des mais elevadas os acidos linoleico e oleico,
atingiu niveis mais elevados de hidratacdo, integridade da barreira da pele e elasticidade em
relacdo a composicdo com o6leo de ricino Do exposto, constata-se que ndo existem nos
documentos do estado da técnica informagGes que pudessem levar um técnico no assunto a
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concluir pela acdo protetora da pele. Resta claro que o pedido ora em tela é dotado de
atividade inventiva.

TBR3009/17 Pedido trata de método para tratamento de matéria de refugo infecciosa. O
método compreende as etapas de prover um solvente altamente bdsico, imersdo da matéria
de refugo contendo os materiais indesejdveis dentro do solvente altamente bdsico, e
aquecimento do solvente. O objetivo de tratamento de carcacas animais marcadas
radioativamente em D1 é diferente do objetivo do presente pedido que é tratar matéria de
refugo infecciosa. Por outro lado, ambos os métodos sao essencialmente idénticos: Mergulha-
se matéria organica em um solvente altamente basico e submete-se essa solucdo a altas
temperaturas e pressdao deixando a matéria organica nessas condicbes até que seja
dissolvida/hidrolisada. A pergunta que resta é: o fato de D1 ndo fazer qualquer referéncia a
agentes infecciosos faz com que a aplicacdo do método descrito por ele a materiais contendo
tais agentes seja inventivo? E possivel inventar por analogia de campo técnico, ou seja,
aplicando-se uma tecnologia conhecida em um campo técnico a outro, entretanto, quando os
campos técnicos sdo proximos e nenhum efeito técnico inesperado é obtido, tal inveng¢do nao
envolve atividade inventiva. Parece ser este o caso do presente pedido: apesar da recorrente
afirmar que a anterioridade se refere a materiais radioativos e o presente pedido a materiais
infecciosos, na realidade, ambos se referem tdo somente a hidrélise de matéria organica. No
caso da anterioridade, o objetivo era, sobretudo, encontrar uma alternativa a incineracdo e ao
enterro em locais ermos cujos custos eram muito altos por considerarem a carcaga como um
todo e ndo somente a parte contendo os tracos radioativos. A ideia, portanto, é dissolver a
matéria organica (volumosa) separando os tragos de radioatividade que, como tragos, ou seja,
pequenas quantidades, podem ser descartados normalmente no meio ambiente. D1, inclusive,
ensina que a solucdo ao final da reacdo contém somente materiais biodegraddveis ndo toxicos.
Uma vez que os agentes infecciosos tais como virus, bactérias e fungos também sdo feitos de
matéria organica, tem-se que tratd-los com o método ensinado por D1 seria ébvio para um
técnico no assunto. Em ambos os casos, o efeito obtido ao final é exatamente o mesmo:
matéria organica hidrolisada. A Unica diferenca é que a solucdo de D1 contém tracos de
radioatividade. E mais: como D1 trata de carcagas animais, é de supor que tais carcagas
também contenham virus, bactérias e fungos de potencial infeccioso. Nem as pequenas
modificagdes, tais como a pressdo ou a temperatura um pouco mais elevadas geram um efeito
inesperado ao final. Um técnico no assunto esperaria que o aumento de ambos aumentasse a
velocidade de reacdo e é exatamente isso o que ocorre de modo que ndo ha atividade
inventiva.

A superagdo de um preconceito ou barreira técnica ou a prova de que a invengdo adotou um caminho
contrdrio ao conhecimento consolidado pelo estado da técnica pode fortalecer uma alegagéo de presenca
de atividade inventiva. Tendo em vista que a solugéo supera o preconceito técnico, pode existir atividade
inventiva.(Res.169/16 § 5.68)

TBR3348/17 Pedido reivindica uma formulagdo aquosa de moxifloxacino de 0,04% até 0,4% e
cloreto de sédio (0,4% até 0,9%) e sua aplicacdo como medicamento. O problema técnico
exposto na patente é obter solu¢des parenterais estdveis e isotonizadas de moxifloxacina. D1
se direciona ao emprego de complexos de quinolonas carboxilicas com ions metalicos e acidos
organicos ou inorganicos. Enquanto D1 direciona o técnico no assunto a usar ions metalicos
para obter solugdes estaveis de quinolonas carboxilicas, a patente em lide procura eliminar
tais ions metalicos da formulacdo. D2 emprega acidos organicos para aumentar a solubilidade
de ciprofloxacino. D2 se refere especificamente ao problema de aperfeicoamento da
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solubilidade de ciprofloxacina e, para isto, obtém um sal do ingrediente ativo que é mais
soltvel em agua Nem D1, nem D2 da qualquer sugestdo de que uma determinada faixa de
concentracdo de cloreto de sddio e uma determinada faixa de concentracao de moxifloxacino,
levaria a obtencdo de uma solucdo estdvel do ingrediente ativo, que atendesse as estas duas
especificagdes: estdvel e isotonizada. O técnico no assunto ndo é motivado, nem por D1, nem
por D2, a empregar solucdes de moxifloxacino sem se valer de formas de melhorar a
solubilidade de moxifloxacina, ja que tanto D1 quanto D2 tem como objetivo melhorar uma
solubilidade em dgua considerada, de modo geral, inadequada para quinolonas carboxilicas.
Dessa forma, a Titular claramente vence um preconceito do estado da técnica fortalecendo o
indicio de atividade inventiva.

TBR3544/17 Pedido se refere a aceleradores de baixo alcali e sem alcali para composicoes a
base de cimento e que o problema técnico resolvido pelo pedido em questdo se refere ao
fornecimento de uma composicdao aceleradora com baixo teor de dlcali, que quando
adicionada a uma composi¢do cimenticia permite uma estabilidade melhorada, apresentando
uma formacdo de resisténcia compressiva extraordinariamente rapida. D1 descreve um agente
acelerador constituido por um sal de aluminio com um contetdo de fluoreto, soluvel em agua,
e pelo menos um sal de aluminio com um teor de sulfato, solivel em agua, assim como,
eventualmente, um composto que forma complexos e/ou aminas, que atuam como
estabilizador para impedir uma precipitacdo do hidréxido de aluminio. D1 ndo descreve nem
sugere uma composicdo de acelerador adaptada para ser usada com composi¢cdes a base de
cimento pulverizadas que inclui as substancias quimicas que compdem o componente 4, a
saber, hidroxido dalcalinos e carbonatos alcalinos. Tendo em vista que D1 comenta que
aceleradores de presa e endurecimento do concreto, tais como hidréxidos alcalinos,
carbonatos alcalinos, silicatos de metais alcalinos e alcalinos terrosos reduzem a resisténcia
final, ampliam o encolhimento, que podem levar a fissuras e, por conseguinte, a durabilidade,
especialmente a resisténcia de sulfato do cimento é diminuida, um técnico no assunto que
estivesse procurando uma composicdo de acelerador que resultasse em uma estabilidade e
resisténcia compressiva aceitdvel ndo seria motivado a adicionar hidréxidos alcalinos e
carbonatos alcalinos na composicao do acelerador. Portanto, a matéria tem atividade
inventiva.

TBR2937/17 Invencgéo trata de alga de apoio para passageiro de motocicleta ou bicicleta de
modo a posiciona-lo como os bragos articulados a sua frente em contato com um ponto fixo,
ou seja, nas costas do condutor do veiculo. D4 revela cinto de seguranga para motocicleta que
compreende duas algas (17, 18) conformadas em barra para apoio, as ditas al¢as sendo presas
no cinto do condutor. D2 mostra cinto de seguranca de motocicleta para sincronizacao dos
movimentos do condutor e do passageiro que compreende duas algas (3, 3) conformadas em
barra para apoio, as ditas alcas sendo presas no cinto do condutor e podendo estar
posicionadas em angulacdo entre O (alinhada) a 90 graus (perpendicular) com relagdo ao eixo
longitudinal do cinto do condutor. O pedido ndo possui atividade inventiva diante de D2 e D4.
Quanto a uma virtual hipdtese de avaliacdo do pedido na natureza de Modelo de Utilidade
como aventado no exame denegatdrio da instancia anterior, verificou-se que tal proposicao
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ndo possui consisténcia e ndo prosperaria. Pois, seria concluido pela inexisténcia de ato

inventivo do pedido, devido as suas caracteristicas de formas ou disposi¢Ges serem comuns e
vulgares em comparacao as caracteristicas do estado da técnica revelado por qualquer uma
das anterioridades D2 ou D4.

Apresentagdo visual

TBR3025/17 O presente pedido trata de um sistema para fixar painéis flexiveis a uma estrutura
que emprega perfis (4) que contam com pelo menos um canal (10) longitudinal em cujas faces
laterais sdo providos ressaltos (14), que prendem o painel (2) mediante adog¢do de uma régua
emborrachada (7). Uma camada adesiva (8) é prevista para unir a régua emborrachada (7) as
bordas do painel (2). Ndo é possivel reconhecer atividade inventiva na simples substituicdo do
taldo para esticar o tecido flexivel em D1 por uma régua adesivada no presente pedido em que
ambos taldo e régua sdo inseridos em um canal e mantidos retidos e esticados por ranhuras.
Desta forma, entende-se que a matéria pleiteada no novo quadro reivindicatdrio apresentado
€ 6bvia para um técnico no assunto e, portanto carece de atividade inventiva.

Fdrmacos

TBR3340/17 Pedido trata de processo para fabricacdo de granulados de riboflavina para
fabricacdao de granulados livres de ligantes, ndo pulverulentos, escoaveis, submetendo-se os
cristais de riboflavina A modificados a uma precipitacdo a uma temperatura inferior a 10° C, o
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que possibilita a obtencdo de cristais modificados de riboflavina B e C. O pedido alega que é
crucial para a performance da presente invengao, como ora reivindicada, a utilizacdo de uma
temperatura inferior a 10°C. D1, cita que a cristalizacdo pode ser realizada a uma temperatura
inferior a 10°C, todavia, de acordo com a tabela VI da anterioridade, os cristais da riboflavina
tipo C sdo diferentes dos reivindicados pois se assemelham com o formato de agulha. O
processo para obtencdo nao inclui a etapa de secagem por pulverizacdo em uma torresecagem
por meio de esguicho de pressao centrifuga de até 15MPa. Ainda assim, a solubilidade dos
compostos de riboflavina C é maior que dos compostos de cristalizacdo tipo A. Nao existem
indicios de que um técnico no assunto pudesse ser levado a realizar a etapa de secagem por
pulverizagdo em uma torre secagem por meio de esguicho de pressdo centrifuga de até
15MPa, nem muito menos a empregar a riboflavina da modificacdo A, em substituicao a
riboflavina pura para obter uma nova forma cristalina que apresenta maior compressao,
solubilidade e estabilidades mecanica e quimica. Do exposto, constata-se que o presente
pedido é dotado de atividade inventiva frente a D1.

TBR2979/17 Pedido reivindica: “Sistema terapéutico transdérmico, caracterizado pelo fato de
que engloba uma camada posterior, uma camada de protecdo e pelo menos uma matriz
polimérica contendo substdncia ativa, sendo que a substdncia ativa é um horménio esteroide
ou uma combinagdo de hormdnios esteroides, e sendo que a matriz polimérica consiste em
uma substdncia ativa e um poliacrilato adesivo de contato, que é um homopolimero,
copolimero ou copolimero em bloco, que pode ser preparado por meio de polimerizagdo de
uma mistura de monémeros consistindo em: (a) um monémero ou uma mistura de monémeros
do grupo consistindo em ésteres do dcido acrilico ou metacrilico, que portam C 1 -C 12 -
substituintes alifdticos lineares, ramificados e/ou ciclicos, sem outros grupos funcionais”. A
utilizacdo de poliacrilatos essencialmente isentos de grupos funcionais reduz as interacdes
entre o principio ativo e a matriz polimérica do sistema transdérmico, resultando em melhor
utilizacdo da substancia ativa, ao mesmo tempo, oferecendo boa adesao e coesdo ao sistema.
D3 aborda sistemas transdérmicos em que o principio ativo é galantamina (alcaloide usado no
tratamento de Alzheimer). D3 ndo seria consultado por um técnico no assunto defronte a
problemas técnicos envolvendo hormonios esteroidais, devido as caracteristicas fisico-
guimicas completamente diversas das classes quimicas envolvidas. Essencialmente D3 visa
obter um sistema transdérmico funcional de galantamina, ndo sendo feita qualquer sugestao
sobre uma melhor utilizacdo do principio ativo como definido pela recorrente. Em relacdo a
atividade inventiva, concorda-se que nenhuma das anterioridades, isoladas ou combinadas,
antecipa que a limitagdo de grupos funcionais no poliacrilato seria a solugdo técnica para
diminuir a retencdo de substancia ativa (no caso hormoénios esteroidais) no sistema
transdérmico.

TBR3018/17 Pedido trata de Composicdo farmacéutica na forma de um comprimido
dispersavel compreendendo uma dispersdo sélida de 40-o-(2-hidroxietil)-rapamicina, seu
processo de preparagdo e usos da dita composicdo e do didxido de silicio coloidal. D1 revela
composicées na forma de comprimidos dispersiveis compreendendo 40-0-(2-hidréxio)etil-
rapamicina, um desintegrante, que também pode ser croscarmelose sddica ou amido glicolato
de sddio, e diéxido de silicio coloidal, numa propor¢do de 0,5% a 2% em peso. A diferenga
entre D1 e o presente pedido é aquele ndo ensina o diéxido de silicio coloidal especificamente
como um desintegrante, nem nas propor¢des de 1 a 5% em peso. No entanto, o uso de didxido
de silicio coloidal como co-desintegrante, combinado a outros desintegrantes, para diminuir o
tempo de desintegragdo de formas farmacéuticas sélidas (comprimidos) e promover a rapida
dissolucdo em meio aquoso ja era conhecido de D2. Sendo assim, ndo somente seria dbvio
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para o técnico no assunto utilizar o didxido de silicio coloidal como co-desintegrante nos
comprimidos dispersiveis de 40-0-(2-hidrdxi)etil-rapamicina, como a melhoria no tempo de
dissolucdo demonstrada nas tabelas 1 e 2 ora apensas, seria um efeito técnico esperado desta
utilizacdo. Ressalta-se ainda que a definicdo de parametros, tais como, forca de compressao,
dureza, tempo de desintegracdo, na reivindicagcdo 1, decorrem de uma mera otimizacdo que
envolve experimentacdo de rotina e ndo emprega habilidades além daquelas esperadas por
um técnico no assunto. Sendo assim, a definicdo de tais parametros ndo confere atividade
inventiva a matéria pleiteada.

TBR3040/17 Pedido trata de composicbes para tratamento de doengas mitocondriais
contendo precursores de nucleotideo de pirimidina em quantidades suficientes para tratar
sintomas resultando de deficiéncias de cadeia respiratdria mitocondrial. D11 revela o uso de
uridina para a mesma finalidade do presente pedido, ou seja, para a preparagdo de uma
medicamento capaz de reverter os efeitos adversos (como por exemplo neuropatias) causadas
pela administracdo de agentes anti-tumorais como o taxol. Deste modo, pode se dizer que a
caracteristica distintiva do presente pedido frente a D11 estaria somente na forma acilada de
uridina empregada, mas especificamente o composto 2, 3, 5-tri-Oacetiluridina, o qual a
referida anterioridade ndo faz qualquer mencdo. Todavia, é mister reiterar que esta forma
acilada de uridina ja era conhecida do estado da técnica. A titulo de exemplo pode se citar o
documento W09640165 ja antecipava o uso de formas aciladas de uridina, dentre elas a 2, 3,
5-tri-O-acetiluridina, na preparacdo de medicamentos para tratar ou prevenir efeitos adversos
causado pelo agente quimioterapico fluoracil. Além disso, D8 ja revelava que formas aciladas
de uridina, como o composto do presente pedido, apresenta melhor biodisponibilidade que
formas nao-aciladas. Sendo assim, entende-se que o documento WQ09640165 e D8 ja
forneciam uma forte motivacdo para um técnico no assunto de maneira dbvia a substituir a
uridina ndo-aciladas de D11 para formas aciladas de uridina, como o composto 2, 3, 5-tri-O-
acetiluridina, como forma de preparar um medicamento para a mesma finalidade, ou seja,
para prevenir consequéncias patofisiolégicas de disfuncdo de cadeia respiratdria mitocondrial
em um mamifero, em que a referida disfuncdo de cadeia respiratéria é causada por
administracdo de taxol. Conclui-se que a matéria reivindicada ndo é dotada de atividade
inventiva.

TBR3485/17 Pedido trata de composicdo farmacéutica para uso no corpo humano, em
procedimentos estéticos e reparadores, em forma de gel ou de forma gelatinosa, sendo a
escolha deste veiculo recaido no fato de ser uma forma estdvel de manter as particulas de
Polimetilmetacrilato (PMMA) homogéneas, bem como por ser a base de agua e,
consequentemente, de facil absorcdo pelo organismo. Embora D1 ndo revele a concentracdo
de hidroxietilcelulose utilizada na preparagdo do gel (hidroxietilcelulose na dagua), o
ensinamento relevante e essencial deste documento é que este mostra que a
hidroxietilcelulose na forma de gel funciona como um veiculo que apresenta uma série de
vantagens para formulagdes contendo particulas de PMMA, tais como a ndo ocorréncia de
problemas inflamatérios e alérgicos, a possibilidade de utilizar as microesferas de PMMA em
varias concentragdes, a possibilidade de usar agulhas de variados calibres e tamanhos,
facilitando a aplicagdo. Sendo assim, a caracteristica essencial para obtencdo dos efeitos
técnicos mencionados acima é que a hidroxietilcelulose esteja na forma de gel, sendo
irrelevante qual a concentragdao exata da mesma utilizada na preparagao deste gel. Esta
concentracdo impactara essencialmente na viscosidade do gel em questdo, um parametro que
pode ser facilmente otimizado por um técnico no assunto. Ainda, a requerente mostra que na
preparacdo do gel de hidroxietilcelulose, faixas de concentracdo estreitas da mesma devem ser
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utilizadas, sob pena de ndo haver formacao de um gel. Logo, ainda que as concentracdes em
questdo sejam diferentes, o que definitivamente ndo é possivel afirmar, tendo em vista a
auséncia desta informacdao em D1, as mesmas devem estar necessariamente muito préximas
da faixa de 0,5% a 5% protegida na patente em lide. Com relagdo a alegacdo de que o
tioglicolato de sddio é essencial a composicdo de D1, este colegiado de segunda instancia
entende que a partir da leitura de D1 ndo é possivel chegar a esta conclusdo. Ademais, a titular
nado apresentou qualquer teste para comprovar esta afirmacdo. Pela leitura de D1, um técnico
no assunto chegaria a conclusdo de que as duas caracteristicas essenciais a composicao
descrita neste documento sdo as particulas de PMMA e o gel de hidroxietilcelulose, sendo os
demais componentes meros adjuvantes a titular ndo mostrou qualquer efeito técnico nao
previsto a partir do estado da técnica (D1) pela retirada do tioglicolato de sédio da formulacgédo
revelada em D1. A retirada de um componente ndo essencial de uma formula¢do descrita no
estado da técnica visando a obtencdo de uma formulacdo com mesma fungdo e efeitos
técnicos daquela revelada no estado da técnica é um procedimento ébvio para um técnico no
assunto, ndo envolvendo qualquer capacidade inventiva para este técnico.

TBR3515/17 A presente invencdo refere-se a uma formulacio estavel, que é adequada para
administracdo a animais. A formulagdo inclui pelo menos uma substancia ativa, selecionada do
grupo compreendendo avermectinas e milbemicina e levamisol. Ambas as ditas substancias
ativas sdo dissolvidas em um solvente de pirrolidona. D5 ensina que uma lactona marcociclica,
como a ivermectina e levamisol sdo antihelminticos incompativeis e que com o intuito de
obter uma composicao estdvel compreendendo estes dois farmacos, os mesmos devem estar
presentes em fases separadas, em seus respectivos sistemas de solvente. Por outro lado, a
composicdo pleiteada refere-se a uma composicdo estavel que consiste de levamisol e
avermectina ou milbemicina dissolvidos em um solvente de pirrolidona (uma Unica fase). D5
ndo ensina ou sugere que um solvente de pirrolidona levaria a uma composicdo estavel
monofdsica compreendendo estes dois compostos incompativeis. Sendo assim, considera-se
gue a matéria pleiteada apresenta atividade inventiva.

TBR3003/17 O pedido trata de comprimido com alta carga de droga em uma quantidade de
50% a 80% em peso da porgdo ativa com base no peso total do comprimido. O mesilato de
imatinibe é empregado no tratamento de leucemia, sendo que a dosagem didria necessaria é
de 400-800 mg. Assim, é conveniente a obten¢do de uma forma de administra¢do oral que
forneca tal quantidade. O documento do estado da técnica mais proximo a matéria pleiteada
no presente pedido é D1. Este documento revela, em seu exemplo 4, um comprimido
compreendendo 100mg de imatinibe, o que corresponde a cerca de 22% de mesilato de
imatinibe em peso da composicdo total. A caracteristica técnica diferenciadora, portanto,
entre a matéria pleiteada e aquela revelada em D1 estd na faixa de concentragao do principio
ativo no comprimido, que no caso do presente pedido deve estar na faixa entre 50% a 80%. A
partir de D1, o problema técnico objetivo pode ser definido como ser o de fornecer um
comprimido de imatinibe que melhore a conveniéncia e adesdo do paciente ao tratamento. A
solucdo proposta foi o fornecimento de um comprimido contendo uma alta carga do principio
ativo. Entretanto, a partir de D1 e do conhecimento comum de um técnico no assunto de que
a dose diaria recomendada de imatinibe é de 400mg/dia a 600mg/dia, é dbvio para um técnico
no assunto aumentar a quantidade de principio ativo em um comprimido visando fornecer a
dose didria em comprimidos menores ou diminuir a frequéncia de administra¢do diaria do
mesmo, aumentando assim a conveniéncia e adesdo do paciente. O comprimido de imatinibe
revelado em D1 é de fato um ponto de partida apropriado para o desenvolvimento proposto
no presente pedido. Como é de conhecimento do técnico no assunto, os comprimidos
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apresentam uma série de vantagens em rela¢do as outras formas de dosagem, tais como,
permitir uma dose precisa do farmaco, estabilidade fisica e quimica, conveniéncia na
administracdo, sdo faceis de transportar, podem ser produzidos em grande quantidade de
forma simples e rdpida, com o custo bem mais baixo em rela¢do a outras formas de dosagem
(D3 e D4). Soma-se a isso, o fato de serem preferidos em relagdo as cdpsulas para fins de
comercializacdo. Sendo assim, ndo prospera a alegacao de que as capsulas seriam uma forma
de dosagem preferida em relagdo aos comprimidos para o desenvolvimento proposto no
presente pedido. Ainda que um técnico no assunto tenha conhecimento das dificuldades em
se obter um comprimido com alta concentracdo de um principio ativo e que dados
farmacocinéticos disponiveis a época da prioridade do pedido em analise pudessem indicar
gue a dissolucao do comprimido deveria ser rapida para sua absorc¢do no trato gastrointestinal
superior, considera-se que um técnico no assunto, através da manipulagdo das quantidades
apropriadas de desintegrante e ligante, poderia preparar um comprimido de alta carga de
imatinibe de rdpida desintegracdo. Tal manipulacdo nas quantidades de excipientes é uma
tarefa rotineira no campo do desenvolvimento galénico e ndo emprega habilidades além
daquelas esperadas por um técnico no assunto.

TBR3631/17 O pedido fornece uma formulagdo farmacéutica compreendendo voriconazol. A
diferenca entre a formulacdo protegida na patente em exame e aquela revelada no estado da
técnica mais proximo D3 estd no fato de, na patente em lide, o voriconazol estar complexado
com outro derivado de ciclodextrina SBECD e a formulagdo resultante estar liofilizada. O
problema técnico de fato solucionado pela invencdo refere-se ao desenvolvimento de uma
formulacdo de voriconazol destinada a administracdo parenteral que apresente estabilidade
melhorada. Neste contexto, discorda-se da alegacdo da requerente de que o problema da
presente patente refere-se a estabilidade de um complexo liofilizado. A requerente define o
problema de forma equivocada. Como mencionado acima, adotando a metodologia proposta
nas diretrizes de exame, o problema pode ser definido como sendo o desenvolvimento de uma
formulacdo de voriconazol destinada a administracdo parenteral que apresente estabilidade
melhorada, sendo a solucdo proposta uma formulagdo compreendendo o voriconazol
complexado com a SBECD na forma liofilizada. Este problema técnico foi de fato solucionado
pela presente invencdo. Entretanto, a simples comprovagdo de que o problema técnico foi
solucionado nao é suficiente para comprovar a atividade inventiva. Para aferi¢cao da atividade
inventiva no presente caso, é necessario que a seguinte pergunta a seja respondida: é ébvio
para um técnico no assunto substituir a HPbCD da formulagdo de voriconazol revelada em D3
pela SBECD e em seguida liofilizar a solugdo para obter uma formulagdo de voriconazol
destinada a administracdo parenteral que apresente estabilidade aprimorada ? Verifica-se que
embora o estado da técnica (D2, D4 e D8) ensine de forma bem geral o papel das
ciclodextrinas na estabilizacdo de alguns farmacos, o mesmo ndo destaca ou especifica
nenhuma ciclodextrina como sendo particularmente eficaz para este fim. Nao ha qualquer
sugestdo ou ensinamento no estado da técnica de que a SBECD apresentaria um
comportamento superior a outras ciclodextrinas no que diz respeito a estabilizacdo de
farmacos. Mais especificamente, ndo ha qualquer sugestdo de que um complexo de
voriconazol e SBECD no estado liofilizado apresentaria estabilidade aceitdvel para uma
formulagdo parenteral. A demonstragdo do efeito técnico inesperado para a matéria protegida
fica evidente pelos testes apresentados pela Titular. Estes resultados caracterizam um efeito
técnico inesperado para a matéria protegida. Sendo assim, pode-se afirmar que uma
formulacdo caracterizada por compreender voriconazol e um derivado sulfobutiléter-
ciclodextrina ndo decorre de maneira dbvia do estado da técnica, apresentando, portanto,
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atividade inventiva. Neste ponto, é importante esclarecer que é irrelevante se o estado técnica
desaconselhava ou ndo o uso de ciclodextrinas ndo derivadas em formulagGes parenterais (D4)
ou se este recomendava o uso de derivados sulfobutiléter-ciclodextrina para formulacdes
parenterais de agentes com solubilidade em agua limitada (D5). O que é relevante no presente
caso é saber se um técnico no assunto proporia de forma ébvia a complexag¢do do voriconazol
com uma SBECD num estado liofilizado para superar a baixa estabilidade a agua deste
farmaco. Como mostrado acima, este técnico ndo faria de forma ébvia.

TBR2930/17 O pedido refere-se a uma formulacdo farmacéutica liquida que compreende
nicotina em qualquer forma para administracdo na cavidade oral, sendo alcalinizada por
tamponamento e/ou regulacdo do pH. A administracdo é, de preferéncia, por borrifamento, e
mais preferivelmente, borrifamento sob a lingua. O problema que o pedido em tela lidou foi a
utilizacdo da nicotina na forma de base livre que se dissolve facilmente em agua, sendo
rapidamente absorvida. D1 difere do presente pedido por utilizar nicotina na forma ligada
(salina, no caso tartarato de nicotina). Contudo, embora a nicotina presente na formulagdo
esteja na forma salina, ao se dissolver na saliva, a nicotina é exatamente a mesma que se
obtém da formulacdo pleiteada. A diferenca crucial entre a nicotina livre ou ligada, seria o pKa,
que dentre outras coisas vai determinar se a nicotina é solivel em agua ou ndo. No caso, a
forma ionizada da nicotina (nicotina ligada) seria mais soltivel em agua do que sua forma livre.
Todavia, como a prépria recorrente argumenta, nicotina livre pode ser utilizada na forma livre
pois é extremamente sollvel em agua. Logo, este ndo é o problema técnico que um técnico no
assuntos e depararia ao preparar formulacdes de nicotina livre. O problema técnico que a
recorrente de fato se depara é que a nicotina livre, por conta da diferencga de pKa entre esta e
o pH da saliva, leva a ionizacdo da nicotina que impede sua absorc¢do pela mucosa bucal. Isto é
conhecimento bdsico para um técnico no assunto que conhece farmacodinamica e equacao de
Henderson-Hasselbalch. Esta equag¢do permite calcular por meio do pKa do farmaco e do pH
do meio, o grau de ionizacdo da substancia e seu coeficiente de particdo, ou seja, permite
prever o grau de absorcdo da mesma. D1 revela que mesmo a nicotina na forma ligada se
transforma na base livre e é plenamente absorvida pela mucosa bucal, desde que agente
tamponante seja utilizado para elevar o pH da saliva. Logo, a solugdo técnica para o problema
técnico da absorcdo de nicotina na mucosa bucal (seja a nicotina livre ou nicotina salina) é a
mesma empregada por D1, ou seja, utilizar agente tamponante. Desta feita, a matéria
pleiteada deriva de maneira dbvia para um técnico no assunto a partir dos ensinamentos de
D1, D2 e D3. Ou seja, um técnico no assunto querendo obter formulag¢des liquidas de nicotina
livre (reveladas em D3), com a diferenga de usar um solvente polar (no qual a nicotina é
plenamente soluvel) para serem administradas a um paciente para que tenham absorcdo pela
mucosa bucal (como revelado em D1 para formulagdes sélidas de nicotina salina), utilizaria um
sistema tamponante (como aplicado por D1) para controlar a taxa de ionizagdo da nicotina de
modo a atender a equacdo de Henderson Hasselbalch como discutido em D2.

TBR3517/17 Reivindicacdo trata de “Kit, caracterizado pelo fato de que compreende: (a) uma
composicdo farmacéutica oral compreendendo uma quantidade reduzida de calcitonina e um
agente de liberagdo oral, representado por um sal dissédico do dcido N-(5-clorossaliciloil)-8-
aminocaprilico,  dcido  N-(10-[2-hidroxibenzoil)-aminodecandico ou  dcido  N-(8-[2-
hidroxibenzoil]-amino)caprilico, ou um hidrato ou solvato de tais ditos sais dissodicos; e (b)
instrugdes escritas, cujas inscrigées indiquem que a dita composi¢Go farmacéutica oral é para
ser tomada de 5 minutos a 30 minutos 25 antes de uma refeicdo”. Com relacdo as
reivindicagdes independentes relativas a kit, nota-se que a caracteristica diferenciadora entre
a matéria pleiteada nestas reivindicacdes e o estado da técnica estd na presenca de instrucoes
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escritas que explicam como a composicdo deve ser administrada. Na medida em que a
composicdo em questdo ndo é nova, é ébvio para um técnico no assunto preparar um kit
contendo a referida composicao e instrugdes escritas de como esta deve ser administrada. Na
medida que a composicdo em questdo ndo é nova, a mera inclusdo de instrugcbes escritas junta
a esta composicdo para formar um kit, ndo confere atividade inventiva ao kit em questao.

TBR3457/17 Conforme descrito no relatério descritivo do presente pedido, o problema técnico
estaria em prover um medicamento capaz de tratar a constipacao induzida por opioide sem
interferir na sua atividade analgésica. De modo a solucionar tal problema técnico, o pedido
propds o uso do composto 13, 14- diidro-15-ceto-16,16-difluor-prostaglandina E1
(lubiprostona). Segundo os resultados apresentados no relatério descritivo do presente
pedido, o composto 13,14-diidro-15-ceto-16,16- difluor-prostaglandina E1 foi eficaz em
atenuar a constipacdo induzida por morfina em ratos, um efeito técnico ndo alcancado com
outros laxantes, como senosideos e picossulfato de sédio, assim como nao interferiu no efeito
analgésico da morfina. Tanto D3 quanto D5 sdo cristalinos em revelar a eficdcia de derivados
de prostaglandina E1 na reversdo da constipacdo induzida por opioide. D3 revela que
compostos derivados de prostaglandina E1 foram capazes de reverter a constipacao induzida
por morfina, assim como D5 ja antecipa que que a prostaglandina E1 reverte os efeitos
gastrintestinais provocados por opioide. Deste modo, a questdo que deve ser respondida é se
o estado da técnica ja previa com uma razoavel expectativa de sucesso que derivados de
prostaglandina E1 eram capazes de reverter a constipacdo induzida por opioide sem interferir
na sua atividade analgésica. D6 e D7 demonstram que, ao contrdrio da alegacdo da
Recorrente, as prostaglandina E1 ndo apresentam um efeito nociceptivo, e sim analgésico.
Logo, considera-se que o estado da técnica ja demonstrava que derivados de prostaglandina
E1l seriam capazes de reverter a constipacdo induzida por opioide sem prejuizo na sua
atividade analgésica com razoavel expectativa de sucesso, pois ja era conhecimento do estado
da técnica que: i) compostos andlogo de PGE1 atenua a constipacdo induzida por opioides (D3
e D5); e ii) a PGE1 ndo apresenta efeitos nociceptivos (D6 e D7). Considera-se que um técnico
no assunto, partindo de D1, seria fortemente motivado a empregar o composto 13,14-diidro-
15-ceto-16,16- difluor-prostaglandina E1 na constipagdo induzida por opioides e, assim,
alcancar um tratamento eficaz que nao interfira na acdo analgésica deste Ultimo com uma
razoavel expectativa de sucesso. Em consequéncia disto, conclui-se que a matéria ora
pleiteada decorre de maneira dbvia para um técnico no assunto.

TBR3350/17 O presente pedido refere-se a composi¢cdes farmacéuticas para evitar obesidade
que compreendem pelo menos um inibidor de lipases, de preferéncia um inibidor de lipases
gastrointestinais e pancreaticas, por exemplo, orlistat, pelo menos um agente tensoativo e
pelo menos um dispersante. D3 resolve o problema técnico do tratamento ou da prevengdo da
obesidade reduzindo a absorgdo de gordura pela diminuicdo da ingestdo desta, substituindo as
gorduras naturalmente presentes nos alimentos. Desta forma, D3 difere do pedido em tela
uma vez que esta invengdo ndo evita a absor¢do de gordura quando os alimentos
compreendem gorduras e éleos naturais como no caso do pedido em tela que administra um
inibidor de lipase, orlistat, que inibe a absor¢do de gordura. Logo o pedido em tela difere de
D3 por nao precisar de alteragdes na constituicdo do alimento a ser ingerido. Em relacao ao
vazamento anal de d6leo, D3 soluciona este problema pelo uso de ésteres de &acido graxo
poliméricos, que sdo hidrolisados pela digestdo intestinal a uma mistura de acidos graxos e
alcoois poliméricos ndo caldricos, soliveis em agua ou dispersiveis em agua, sendo que tal
mistura uma vez hidrolisado forma uma mistura nao-laxante, o que evita, desta forma, o
problema do vazamento anal. Logo, vé-se que D3 resolve o problema técnico de outra forma,
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pois depende da hidrdlise das gorduras que serdo adicionadas como substituintes no alimento,
ao contrario do pedido em tela que ja adiciona uma mistura de tensoativos e dispersantes
adequados. A matéria pleiteada no pedido em tela ndo é ébvia para um técnico no assunto a
partir de D1 a D3. Nenhuma das anterioridades D1 a D3 fornece qualquer indicacdo referente
ao fato de que a eficacia de Orlistat poderia ser melhorada tdo acentuadamente como
demonstrado pelos dados comparativos, eliminando, ao mesmo tempo, inteiramente as
manchas de dleo, através da adicdo de tensoativos e dispersantes selecionados, conforme os
ensinamentos especificos do presente pedido. Consequentemente, a atividade inventiva da
presente invencdo deve ser reconhecida.

TBR3414/17 Pedido trata de composicdo de emulsdo para administracdo terapéutica, método
de administragdo, processo para o preparo de uma formulacdo contendo derivados de fosfato
de agentes de transferéncia de elétrons. D1 pertence ao mesmo campo técnico: composi¢oes
em emulsao compreendendo fosfato de agente de transferéncia de elétrons. A partir de uma
analise comparativa entre as composi¢cdes do presente pedido e D1, é possivel verificar que,
pelo fato de D1 ja revelar composi¢cdes em forma de emulsdo compreendendo um agente de
transferéncia de mono-elétrons combinado com agente de transferéncia de elétrons de di-
elétrons, a caracteristica distintiva da composicdo ora pleiteada estaria somente na razao
deste dois componentes na formulagdo, que neste caso seria na faixa de 85:15 a 65:35 (mono-
elétron:di-elétrons). De acordo com os resultados de testes experimentais descritos no
relatério descritivo, assim como o resultado do teste trazido pela Recorrente em seu Recurso
ao Indeferimento, o efeito técnico promovido pela caracteristica distintiva da composicdo ora
pleiteada seria a intensificacdo da penetracdo cutdnea do agente de transferéncia mono-
elétron, aumentando a sua eficdcia. O resultado demonstra que uma formulacdo
compreendendo 0,66% de fosfato de tocoferila e 0,33% de fosfato de di-tocoferila em 30% de
etanol (composicdo ora pleiteada) permite a permeabilidade de uma concentracdo de 15,70
ug/ml por 1,77 cm’ de pele de ratos, enquanto a composi¢io de D1 permitiu somente a
permeabilidade de 5,24 pg/ml. Ou seja, a concentracdo de fosfato de tocoferol permeada na
composicdo do presente pedido é aproximadamente trés vezes a da composicdo revelada em
D1. Neste sentido, pode se dizer que o problema técnico objetivo, frente ao documento mais
préximo, seria o provimento de uma composicao em emulsdo capaz de promover uma melhor
permeabilidade de um agente de transferéncia de mono-elétron. Analisando D1, ndo foi
possivel verificar qualquer motivacdo que direcionasse um técnico no assunto de maneira
Obvia a empregar a combinacdo de um agente de transferéncia de mono-elétron e um agente
de transferéncia de di-elétrons na proporg¢ao ora pleiteada de modo a solucionar o problema
técnico supracitado. Ao contrdrio, D1 descreve o composto difosfato de P, P'-bistocoferila
como um sub-produto gerado na sintese do fosfato de tocoferila, o qual promove, devido a
sua baixa solubilidade aquosa, a formacgdo de precipitado nas solugdes de fosfato de tocoferol.
Assim, D1 fornece ensinamentos para minimizar a formacdo de P, P'-bistocoferila em
composi¢des de fosfato de tocoferila, sendo em nenhum momento sugerido a combinagdo
deste dois compostos em qualquer proporcao de modo a alcangar uma melhor permeabilidade
do tocoferol. Sendo assim, este colegiado em segunda instancia considera que as matérias
pleiteadas nas reivindicagdes 1 a 13 n3ao decorrem de maneira ébvia para um técnico no
assunto a partir dos ensinamentos revelados nos documentos citados como estado da técnica
e, portanto, sdo dotadas de atividade inventiva.

TBR3571/17 Pedido trata de composicdes de limpeza liquidas de produto pessoal
“caracterizada pelo fato de que compreende (em peso): (1) 2% a 30% de um tensoativo
selecionado a partir de do grupo que consiste em tensoativos anibnicos, tensoativos ndo
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ibnicos, tensoativos anfotéricos, tensoativos cationicos ou as misturas destes, (2) 0 a 30% de
um agente de beneficio, definido como um material do tipo cosmético orgdnico, inorgdnico ou
polimérico ndo soluvel na composicdo de limpeza liquida, em que ndo soluvel é definido como
menos de 1% de solubilidade do ativo na composi¢cdo de limpeza liquida; (3) 6% a 30% de
amido modificado ou nGo modificado; em que o pH da composicdo é de 4,0 a 9,0, em que a
viscosidade final do liquido estd na faixa de 10 a 400 Pascal em 1 s quando medida a 25°C
utilizando o Reémetro Haake RV20 Rotovisco com eixo SV1ST; em que o amido estd na forma
de particulas de gel de amido intumescidas formadas pelo intumescimento de grdnulos de
amido através de modificacdo quimica com grupo ou grupos hidrofilicos ibnicos e/ou néo
i6nicos, selecionados a partir de hidroxipropil, hidroxietil, fosfato, sulfato, sulfonato,
carboxilato, dialquil/trialquil amino, aménio quaterndrio e as misturas destes, para que o
amido tenha uma temperatura de formagdo de gel entre 30 °C e 85 2C, em que a modificacdo
quimica intensifica a dissolugdo ou o intumescimento do amido em dgua; em que as particulas
de gel tém uma tamanho na faixa de 2 a 300 micrémetros”. D1 a D5 tratam de composicdes
para diferentes fins compreendendo tensoativo, amido modificado ou ndo e um agente de
beneficio. Em nenhum dos documentos empregados como anterioridade, o amido estd na
forma de particulas de gel intumescidas, resultando em um aumento de 200% no tamanho da
particula. As composicGes da técnica ndo empregam o amido desta forma, resultando em uma
composicao final com viscosidade menor que a composicdio em questdo. Os exemplos
comparativos apresentados no relatério descritivo evidenciaram que a viscosidade final da
composicao é um parametro fundamental para aumentar a estabilidade, diminuir a aparéncia
empelotada e a formacdo de espuma. Depreende-se que um técnico no assunto, conhecendo
os ensinamentos dos documentos D1 a D7, ndo seria capaz de combinar amidos sollveis
previamente geleificados & 30 a 85°C com 4acidos graxos formando um sistema estruturado. A
luz do exposto, concluimos que o presente pedido é dotado dos requisitos de novidade e
atividade inventiva.

TBR2813/17 Composi¢des medicinais compreendendo um antagonista de receptor da
angiotensina Il selecionado dentre compostos tendo a férmula geral (I) seus sais
farmacologicamente aceitdveis, seus ésteres farmacologicamente aceitdveis e sais
farmacologicamente aceitdveis de ditos ésteres, e um ou mais diuréticos. Pelo fato ter um
excelente efeito hipotensivo e baixa toxicidade, essas composi¢des medicinais sdo Uteis para
prevenir ou tratar a hipertensdo ou doengas cardiacas. Um técnico no assunto ciente dos
ensinamentos dos documentos anteriores de que compostos conhecidos como sartans
combinados com hidroclorotiazida apresentam um excelente efeito anti-hipertensivo como
resultado justamente do bloqueio da a¢do do anti-hipertensivo (como ensinado em D8) e que
o diurético furosemida combinado com o olmesartan potencializa o efeito, seria facilmente
impelido a combinagdo ora reivindicada. De forma alguma D5 desencorajaria um técnico no
assunto a avaliar a possibilidade de combinar as duas substdncias em voga, pois o termo
“potencializar” apesar de ser amplo, pois pode significar tanto um efeito pequeno, como um
efeito significativo e, face aos documentos ja mencionados, onde foi revelada a combinacdo de
outros sartans com hidroclorotiazida, combinado com o ensinamento de D5, seria ébvio para
um técnico no assunto combinar OLM com HCTZ, mesmo que a furosemida e a
hidroclorotiazida tenham mecanismos diferentes. A despeito da furosemida ser um diurético
de alga, as atividades anti-hipertensivas de ambos estdo relacionadas a excre¢do de sédio e
redistribuicao.

TBR3525/17 Pedido trata de composi¢des farmacéuticas de cefquinoma em um veiculo com
liberagdo prolongada, que compreende um éleo e diestearato de aluminio, proporcionam uma
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duracdo prolongada da concentragdo efetiva de cefquinoma no sangue-plasma, apds a injecdo
em animais. O problema técnico estaria em prover uma formulagdo injetavel de liberagdo
controlada de cefquinoma que além de permitir uma Unica injecdo para proporcionar niveis
eficazes de concentra¢do do ativo no plasma sanguineo dos animais tratados ao longo de um
periodo prolongado, sendo de preferéncia acima de um periodo de 32 horas, apresente as
propriedades de ndo deixar residuo no corpo do animal e ser de fécil aplicacdo (colocagdo na
seringa e re-suspensdo). D3 especificamente revela uma formulagdo injetavel de liberacao
prolongada com um veiculo compreendendo um éleo e diestearato de magnésio. Entretanto
D3 estd voltado a formulagdo injetavel de uma cefalosporina especifica, ndo sendo em
nenhum momento sugerido que esta formulacdo poderia ser aplicada a outras cefalosporina.
Outro ponto importante seria que D3 somente traz exemplos de formula¢des injetavel de
liberacdo prolongada com veiculo compreendendo um Odleo, diestearato de magnésio e
adicionalmente um fosfolipideo ou lecitina. Diferentemente, a formulagdo injetavel de
cefquinoma ora pleiteada ndo necessita de fosfolipideo e/ou lecitinas. Por fim, D3 também em
nenhum momento descreve ou sugere que as formulacGes injetaveis reveladas nesse
documento ndo deixam residuos no corpo do animal. D3 ndo fornece um direcionamento
técnico claro que permitisse um técnico no assunto concluir de maneira 6bvia que a
formulagdo injetdvel de cefquinoma com as caracteristicas técnicas ora pleiteada seria a
solucdo técnica ao problema técnico supramencionado e, consequentemente, é dotada de
atividade inventiva.

TBR3299/17 Conjugado de insulina-peg, microesfera de poli(lactidio-co-glicolidio), formulacdo
de liberacdo de droga, e uso. No pedido original, que foi deferido restou o método de
preparacao dos conjugados. No presente pedido dividido, ficaram as reivindica¢des de produto
e uso. Dentre as reivindicacGes de produto estd o produto principal, conjugados de insulina-
PEG e as invengbes acessérias que contém o produto principal: microesfera, formulacdo e
composi¢do. O estado da técnica revela um derivado de insulina formado por meio de uma
ligacdo amida e ndo por meio de uma amina secunddria, de tal maneira que os conjugados
requeridos sdo novos perante o estado da técnica, ndo havendo o que falar em produto pelo
processo. A conversdo do presente conjugado de insulina-PEG tendo PEG ligado a insulina no
terminal de amina PheB1 através de uma amina secunddria é préoxima a 70% (um aumento de
20%) e ndo requer a necessidade de grupos de protecdo de insulina, ndo sendo uma escolha
trivial em comparacdo aos métodos do estado da técnica. Em sendo os conjugados novos e
inventivos, é possivel vislumbrar inventividade para o quadro reivindicatdrio como um todo.

TBR4388/17 Reivindicacdo pleiteia “Artigo industrializado, caracterizado pelo fato de que
compreende um recipiente, uma composicGo no interior do recipiente que compreende o
anticorpo anti-ErbB2 huMab 4D5-8, e uma bula que contém instru¢bes para a administragdo, a
um paciente humano diagnosticado com um cdncer de mama que compreende a
sobreexpressdo de ErbB2, de uma dose inicial do anticorpo anti-ErbB2 de 8 mg/kg e
administragdo ao paciente uma série de doses subsequentes do anticorpo em uma quantidade
de 6 mg/kg, em que as doses sdo separadas no tempo entre si em trés semanas”. O referido
medicamento ja era conhecido assim como o seu uso para tratar a doenga cancer de mama, a
diferenca em relacdo ao estado da técnica estando na dosagem de utilizacdo. Até o fato de se
aplicar uma dose inicial mais elevada e doses subsequentes em quantidade inferior ja
compunham o estado da técnica. A diferenga estd Unica e exclusivamente nos valores para
dose inicial e para doses subsequentes. O cerne impeditivo para a concessao das
reivindica¢des resta na falta de fundamentac¢do da matéria reivindicada no relatério descritivo
gue, apenas, menciona, en passant, a dosagem requerida, sem o devido suporte experimental.
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Ndo é possivel aceitar fundamentacdo genérica haja vista o fato dos dados experimentais
serem cruciais para o exame da dosagem selecionada. A matéria reivindicada carece de
atividade inventiva diante de D1.

TBR2869/17 Pedido trata de composto, composicdo farmacéutica, métodos para tratar
disturbios associados com o receptor 5-hTBR6, disturbios cognitivos, distirbios da memdria,
psicose, esquizofrenia, e ansiedade, e, uso de um composto. D4 é o documento do estado da
técnica mais préximo ao presente pedido e revela compostos ligantes seletivos para o receptor
5-HT 6 muito similares estruturalmente aos compostos do presente pedido. De acordo com
D4, os compostos revelados neste documento em seus aspectos preferenciais tem uma
afinidade de ligacdo para o receptor 5-HT 6 menor que 10nM. Verifica-se que a principal
diferenga entre os compostos do presente pedido e aqueles revelados em D4 estd no
substituinte X-R 4 , que no caso do presente pedido deve necessariamente ser um alcoéxi,
enquanto em D4 é uma alquila (vide radical R2 = aril-C1-C6 alquila) e no substituinte ligado ao
nitrogénio indélico. Entende-se que um técnico no assunto realizaria com alta expectativa de
sucesso as pequenas substituicdes efetuadas pela recorrente com o objetivo de obter novos
compostos ligantes seletivos do receptor 5-HTBR6. A recorrente, na tentativa de comprovar
um efeito inesperado para os compostos pleiteados, apresentou dados de afinidade de ligacdo
de um dos compostos pleiteados mostrando que o mesmo é seletivo para o receptor 5-HTBR6.
Entretanto, para comprovacdo de algum efeito inesperado para os compostos ora pleiteados,
é absolutamente necessario a apresentacdo de testes comparativos em relagdo ao estado da
técnica mais proximo D4. A simples demonstracdao de que o composto reivindicado é seletivo
para o receptor 5-HTBR6 nido comprova qualquer efeito inesperado, uma vez que os
compostos do estado da técnica também s3o seletivos para o mesmo receptor, o que denota a
falta de atividade inventiva.
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TBR4390/17 Pedido reivindica “Pastilha medicamentosa de agticar cozido para chupar, de
consisténcia sdlida, destinada a se dissolver na cavidade bucal, caracterizada pelo fato de que
compreende nicotina como um principio ativo, um excipiente acucarado principal ou diluente
formado por isomalte representando 80 a 99% em peso da pastilha, e um agente matricial do
tipo celuldsico representando de 1 a 10% do peso da pastilha e proporcionando resisténcia
aumentada da dita pastilha e assim, permitindo retardar a liberacdo do dito principio ativo que
permanece, em contato prolongado com a drea bucofaringea, o tempo de dissolu¢Go da
pastilha na cavidade bucal sendo de, pelo menos, 15 minutos”. D4 revela pastilha
compreendendo nicotina como ativo farmacéutico, um diluente a base de agucar, um
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polimero insoluvel formador de filme e um polimero de intumescimento. A caracteristica
distintiva da pastilha de nicotina ora pleiteada estaria na presenca de isomalte como diluente,
bem como a auséncia de um polimero insoluvel formador de filme. Segundo o relatério
descritivo do presente pedido e os testes experimentais trazidos a pastilha de nicotina ora
pleiteada apresenta uma resisténcia aumentada e um tempo minimo de dissolu¢do na boca de
15 minutos, garantindo uma liberacdo lenta de nicotina. Este efeito técnico impede que a
nicotina seja liberada rapidamente, diminuindo problemas como a tolerancia e os efeitos
adversos provocados pelo aumento abrupto de nicotina plasmatica. Nao obstante, cabe
ressaltar que este efeito técnico ja era alcancado com a pastilha de nicotina revelada em DA4.
D4 descreve que a pastilha de nicotina ora revelada é capaz de liberar de maneira controlada o
ativo dentro de um periodo de 15 minutos até 90 minutos. Por este motivo, considera-se que
o problema técnico objetivo do presente pedido, frente ao estado da técnica mais préximo,
seria somente o provimento de uma pastilha alternativa que permite a liberagao controlada
deste ativo. Embora este documento sugira que HPMC pode ser empregado na matriz da
pastilha, em nenhum momento é demonstrado que este ingrediente sozinho é capaz de
aumentar a rigidez da pastilha e promover a liberacdo controlada da nicotina. Ao contrdrio, em
todos os exemplos descritos em D4 existe a presenca adicional de um polimero insoltvel da
classe dos metacrilatos, o qual segundo D4 participa do controle da liberacdo da nicotina.
Ademais, é correta a afirmacdo da Recorrente de que D4 ndo descreve nem sugere o emprego
de isomalte como principal constituinte da matriz da pastilha. Sendo assim, considera-se que
os ensinamentos revelados em D4 nao fornecem um direcionamento técnico que motivasse
um técnico no assunto de maneira Obvia a empregar as caracteristicas técnicas distintivas
pleiteadas no presente pedido de modo a solucionar o problema técnico supracitado com uma
razodvel expectativa de sucesso.

TBR3458/17 A reivindicagdo 1 pleiteia uma “composi¢cdo caracterizada por compreender 0,5%
(p/v) de timolol e 0,03% (p/v) de bimatoprosta, que é efetiva em reduzir a hipertenséo ocular
quando aplicada em olho hipertensivo”. D2 revela uma composicao contendo a combinac¢do do
éster isopropilico de PGF2a, numa concentragdo de 0,002% e timolol numa concentragao de
2%. D2 revela ainda que a redugdo da dose do éster isopropilico de PGF2a na terapia
combinada com um bloqueador adrenérgico fornecera uma reducdo significativa dos efeitos
colaterais indesejados. Diante do exposto acima, verifica-se que a caracteristica técnica
diferenciadora da matéria ora pleiteada frente aquela revelada em D2 esta no derivado de
prostaglandina utilizado na combinacgdo, bimatoprosta no presente pedido no lugar do éster
isopropilico de PGF2a de D2. O problema técnico objetivo do presente pedido pode ser
definido como sendo obter uma composicdo combinada de timolol visando tratamento da
pressao intraocular mas com menor incidéncia de efeitos colaterais, em particular a hiperemia.
Diante do exposto acima, para a afericdo da atividade inventiva a pergunta a ser respondida é:
E 6bvio para um técnico no assunto substituir o éster isopropilico de PGF2a da composicio
revelada em D2 pela bimatoprosta do presente pedido visando prover uma composi¢cdo
compreendendo de timolol para tratamento da pressao intraocular mas com menor incidéncia
de efeitos colaterais, em particular hiperemia. O fato da bimatoprosta e o éster isopropilico de

PGF2a interagirem em receptores diferentes ndo seria um fator desmotivador para a
substituicdo do referido éster pela bimatoprosta em uma combinagdo com o timolol. Como ja
mencionado, a informac¢do revelada no estado da técnica que um técnico no assunto
consideraria, por ser a informagdao mais relevante para a solugcdo do problema técnico
supracitado, é a de que ambos sdo analogos estruturais e que independente de em qual(is)
receptor(es) estes dois farmacos atuam, ambos apresentam o mesmo efeito clinico, qual seja,
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o abaixamento da pressdo intraocular (D1, D2 e D5). Portanto, é dbvio para um técnico no
assunto substituir o éster isopropilico de PGF2a da composicdo revelada em D2 pela
bimatoprosta do presente pedido visando prover uma composicdio compreendendo um
derivado de prostaglandina e timolol para tratamento da pressao intraocular mas com menor
incidéncia de hiperemia.

TBR3475/17 Pedido trata de andlogos de lipoxina Uteis no tratamento de disturbios
inflamatdrios e auto-imunes em seres humanos. A caracteristica distintiva dos compostos ora
pleiteados frente aos revelados em D5 estaria na presenca do substituinte R4 conforme
definido nas reivindicacdo 1 do pedido em tela. De acordo com o relatério descritivo do
presente pedido, a presenca de tal caracteristica técnica distintiva nos compostos ora
pleiteados resulta no efeito técnico de prover um analogo de LXA que, semelhantemente aos
compostos de D5, também apresentam uma atividade anti-inflamatéria. Entretanto, o
relatério descritivo do presente pedido é silente em descrever qualquer exemplo
representativo de compostos compreendendo o substituinte R4 definido como R9-R13-R11, e
onde R13 é uma cadeia alquileno ramificada, uma cadeia alquenileno reta ou ramificada ou
um cicloalquileno. Ao contrdrio, o referido relatdrio é totalmente voltado em demonstrar
composto contendo o substituinte R4 definido como R9 -0-R10 -R11. Depreende-se dai que
quando se compara os compostos de D5 com estes exemplos representativos do presente
pedido contendo o substituinte R4 definido como R9 -0-R10 -R11, é possivel verificar que estes
sdo analogos muito proximos daqueles obtidos por substituicdes bioisostéricas. A substituicdo
bioisostérica é uma ferramenta da Quimica Farmacéutica conhecida de um técnico no assunto,
sendo empregada na industria farmacéutica quando se deseja obter compostos analogos com
igual ou melhor propriedade farmacolégica. Logo, considera que um técnico no assunto,
partindo de D5 e com o conhecimento de bioisosterismo, seria fortemente motivado a realizar
substituicGes bioisostérica dos compostos do referido documento da técnica e, assim, alcancar
com grande expectativa de sucesso compostos analogos (como os ora pleiteados) com que
mantenham a atividade farmacoldgica.

TBR2929/17 O pedido refere-se ao uso de L-carnitina, acetil Lcarnitina e propionil L-carnitina
ou um de seus sais farmaceuticamente aceitaveis para a prepara¢do de um medicamento para
o tratamento de oligoastenoteratospermia de qualquer origem. D1 e D2 ndo revelam
especificamente o uso de uma combinagao compreendendo sais internos de L-carnitina, acetil
L-carnitina e propionil L-carnitina ou seus sais farmaceuticamente aceitaveis para a preparacao
de um medicamento para o tratamento da oligoastenoteratospermia. D2 é o documento do
estado da técnica mais proximo a matéria pleiteada no presente pedido. A caracteristica
técnica diferenciadora da matéria pleiteada em relacdo a D2 estd no fato de que a
combinagdo, para o qual o uso é pleiteado, contem adicionalmente a L-carnitina e acetil L-
carnitina, a propionil L-carnitina. Entretanto, na auséncia de um efeito técnico inesperado a
partir do estado da técnica, é dbvio para um técnico no assunto acrescentar a propionil L-
carnitina, revelada em D1 como uma das preferidas para tratar oligoastenospermias, a
combinacdao de L-carnitina e acetil L-carnitina revelada em D2, visando utilizar uma
composi¢ao contendo estes trés componentes para o] tratamento da
oligoastenoteratospermia. Destaca-se ainda que os dados apresentados no relatdrio descritivo
nao comprovam qualquer efeito técnico ndo esperado a partir do estado da técnica, como por
exemplo, um efeito sinérgico entre os trés componentes. Sendo assim, considera-se que a
matéria pleiteada reivindicada ndo apresenta atividade inventiva.
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TBR3506/17 O presente pedido refere-se a uma preparacdo em formato de pelicula contendo
ingredientes ativos para aplicagdo na cavidade bucal e transmucosal, que apresentam um
nimero de perdéxido de no mdaximo 40. Tal pelicula compreende uma matriz polimérica, um
ativo, um antioxidante e outros aditivos. D4 revela um sistema terapéutico transdérmico (TTS)
caracterizado pelo fato da soma mdaxima do numero de peréxido, exibida pelas partes
constituintes da formulagao, ser 20. O objetivo de D4 é fornecer um TTS na qual a formacao de
produtos de degradacdo oxidativa das substancias ativas é reduzida durante o armazenamento
da formulacdo. A solugao proposta em D4 para solucdo do problema citado acima consiste em:
a) selecionar os constituintes da formulacdo de tal maneira que a soma dos numeros de
perdxido destes seja no maximo 20; b) tratar os componentes da formulagdo com agentes
redutores; e c¢) visando um melhoramento adicional na estabilidade sugere o uso de
antioxidantes que suprimem ou diminuem a taxa de formacdo de novos perdxidos durante o
armazenamento da formulagdo. Diante do exposto acima, verifica-se que a solugdo proposta
no presente pedido para superacao do problema de instabilidade de ingredientes ativos na
presenca de perdxidos ja foi revelada em D4. Sendo assim, é possivel afirmar que, diante dos
ensinamentos de D4, é ébvio para um técnico no assunto utilizar antioxidantes, bem como
selecionar componentes de uma formulacdo onde a soma do numero de perdxido dos
componentes individuais é de no maximo 40, visando obter uma preparacdo em forma de
pelicula onde a estabilidade da substancia ativa é aperfeicoada. Tanto o TTS de D4 quanto a
pelicula do presente pedido sdo bastante semelhantes do ponto de vista estrutural, possuindo
uma matriz que contém um ou mais polimeros como substancias de base, bem como
apresentam uma substancia ativa na forma dissolvida ou dispersa nesta matriz. Uma vez que o
problema técnico enfrentado, bem como a solugdo proposta sdo os mesmos, o fato de D4
referir-se a um TTS ndo impediria um técnico no assunto de aplicar os ensinamentos deste
documento para uma pelicula, tal como pleiteada. Com relagdo a diferenca entre os nimeros
de perdéxido, de no maximo 40 no presente pedido e de no maximo 20 nas formulacGes de D4,
esta consiste em uma otimizacdo decorrente de experimentacdo de rotina, ndo empregando
habilidades além daquelas esperadas por um técnico no assunto.

TBR2895/17 Pedido trata de composi¢do farmacéutica compreendendo inibidor de renina, kit
e uso de uma combinacdo do inibidor de renina com pelo menos um agente terapéutico. A
recorrente ndo apresenta em seu recurso ao indeferimento qualquer exemplo de combinagado
entre um inibidor de renina e um inibidor da enzima de conversao de angiotensinogénio (ECA)
no qual o resultado terapéutico foi negativo. Logo, ndo é possivel concluir que o estado da
técnica continha informagdes técnica que desencorajaria um técnico no assunto a buscar a
combinacdo ora pleiteada com uma razodvel expectativa de sucesso. Independente do
farmaco alisquireno ndo ter sido aprovado ao redor do mundo até a data de depdsito do
presente pedido, D4 ja revelava sua eficdcia oral na diminui¢do da pressao arterial de primatas.
Mais especificamente, é descrito que a administracdo oral do alisquireno resulta, de forma
pronunciada e dose dependente, na redugdo da pressao arterial e na inibicdo completa da
atividade da renina plasmadtica. Infere-se dai que um técnico no assunto, ao avaliar o estado da
técnica, ndo desconsideraria estas informacgGes técnica sobre o alisquireno descrita em D4
como um importante ponto de partida na busca de novas terapias para tratar hipertensdo e
outras doencas correlacionadas. Embora concorda-se com a Recorrente de que D4 nao
descreva a combinacgao do alisquireno com outros farmacos anti-hipertensivos, resta claro que
o uso de combinag¢des de farmacos desta classe com diferentes mecanismos de agao com o
objetivo de aumentar a eficicia de uma monoterapia era uma estratégia terapéutica
amplamente conhecida do estado da técnica. Sendo assim, no caso de combinagbes de
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farmacos anti-hipertensivos, a interacdo entre os mesmos deve produzir um efeito técnico
inesperado (ndo-6bvio), como, por exemplo, um efeito sinérgico, o qual ndo corresponde a
mera soma dos efeitos individuais de cada farmaco que compde a dita combinacdo (efeito
aditivo). O relatério descritivo do presente pedido apresenta um teste experimental de
disfungdo endotelial no qual foi constatado que o blogueio do sistema renina/angiotensina
(RAS) com baixas doses de alisquireno e enalapril melhorou a sobrevivéncia de ratos SHR com
disfuncao endotelial independente do efeito de diminuicdo da pressao arterial. Todavia, estes
resultados ndao permitem excluir que os mesmos sdao um mero efeito aditivo previsivel.
Destarte, ratifica-se o entendimento da equipe técnica em primeira instancia de que o
resultado da combinagdo entre alisquireno e enalapril ora pleiteada foi apenas um somatdrio
dos efeitos que seriam esperados para cada fdrmaco administrado isoladamente e, portanto, a
combinacdo farmacéutica ora reivindicada é desprovida de atividade inventiva.

TBR3426/17 Pedido trata da associacdo do acetato de triancinolona 40mg com o nitrato de
prata a 0,5% no tratamento dos hemangiomas e linfohemangiomas por infiltragado intralesional
em criancas. A 12 Instancia exigiu a apresentacdo de resultados de que a associacdo de nitrato
de prata com um corticoesterdide, como a triancinolona, que permita concluir que a matéria
pleiteada possua um efeito técnico inesperado (ndo-dbvio) em reacdo ao emprego de
triancinolona isolada ou combinada com outros corticoesteroides, como antecipado no estado
da técnica (D1-D2). No relatdrio descritivo do pedido em tela a recorrente admite que nitrato
de prata 5% ja era utilizado isoladamente para tratamento de lesdes, indicado apenas para
tratamento de linfohemangiomas. Mesmo com este uso limitado, nitrato de prata apresenta
uma série de efeitos colaterais devido a sua natureza cdustica que limita seu emprego na
pratica clinica. O uso de corticoides para tratamento de hemangiomas ja era conhecido no
tratamento de hemangiomas (D1-D2). Contudo, a associacdo das duas formas de tratamento
(nitrato de prata e corticoides) jamais foi sugerida no estado da técnica de forma a tornar a
matéria ébvia para um técnico no assunto, com os beneficios sugeridos pela recorrente. A
combinacdo de nitrato de prata e triancinolona para tratamento de hemangiomas com os
resultados alcancados pela recorrente ndo seriam dbvios para um técnico no assunto com
base nas anterioridades supracitadas. Dessa forma, a matéria pleiteada atende ao disposto no
Art. 13 da LPI.

TBR3031/17 Pedido trata de métodos para manter, melhorar ou aumentar a sintese de mucina
administrando-se um suplemento ou composi¢cdo nutricional que contém uma quantidade
terapeuticamente eficaz de treonina sdo fornecidos. S3o descritos métodos para tratar
diversos estados de doenca caracterizados pelas alteragées dos niveis de mucina, tal como,
infeccGes bacterianas e inflamatdrias intestinais ou outros tipos de estados de doenca. D1 se
refere a formulagBes para a protecdo e/ou tratamento terapéutico da mucosa intestinal, ricas
em ornitina e arginina, em conjunto com uma mistura de aminodacidos. D1 tampouco se refere
a mucina e, apenas, lista a treonina dentre os varios aminodacidos que podem ser utilizados na
referida formulagdo. Além disso, D1 se refere ao campo da alimentagdo parenteral em
pacientes com cancer. As formulagdes de ornitinas foram pensadas para serem uteis na
prevencao da atrofia do estdbmago que ocorre em pacientes que ficam por um longo periodo
sob alimentagcdo parenteral, tendo como efeito secundario a prevencdo de infec¢oes
secunddrias pela promogao do crescimento das células da mucosa, sem nada afirmar sobre as
mucinas. O campo técnico do presente pedido é semelhante ao de D1 uma vez que também se
refere a alimentacdo suplementar, mas a via de administracdo é distinta, é entérica. A
alimentagdo enteral é por meio de sonda posicionada no estomago, jejuno ou duodeno
enquanto que a alimentacdo parenteral é administrada por via endovenosa. Um técnico no
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assunto sabe que as mucinas sdo glicoproteinas que revestem as mucosas dos intestinos e dos
pulmdes. Entretanto, um técnico no assunto que estivesse a procura de métodos para manter
ou sintetizar mucinas ndo procuraria por D1 que sequer as menciona. Ou seja, D1 ndo revela o
problema técnico atacado pela presente invencao, que é o fato da produgao de mucina estar
danificada em determinados pacientes (cancer, fibrose cistica, doencas intestinal inflamatdria
cronica, doenca de Crohn, infeccGes parasitarias, etc) e também ndo revela a solucdo
oferecida, que é o uso de alta quantidade de treonina por via entérica. De fato, a recorrente
tem razao quando afirma que um técnico no assunto ndo teria qualquer motivacao para
esperar que uma composicao contendo treonina tivesse o efeito benéfico observado sobre a
sintese de mucina. Ainda que consideremos que as mucinas possuem um nucleo proteico
composto por 22% de treonina e que o soro de leite hidrolisado possui um teor de treonina
maior de 5,5% em peso de treonina, seria necessario ao menos alguma referéncia do estado
da técnica sugerindo ao menos uma possivel relacdo entre o uso do soro de leite hidrolisado e
a sintese de mucinas. Nao ha. E é justamente o presente pedido o primeiro a fazer tal relacao.
E aqui reside a atividade inventiva da matéria ora sob exame.

TBR3258/17 A partir da leitura do relatdrio descritivo da presente patente de invencdo, pode
se dizer que o problema técnico estaria em preparar um sistema terapéutico transdérmico
(TTS) com boa estabilidade durante o armazenagem. De acordo com o referido relatério, é
conhecido que certos principios ativos empregados nos TTS, devido a presenca de
grupamentos organicos, como por exemplo aqueles listados, sdo bastante susceptiveis a
degradacdo oxidativa. Para tentar contornar esta degradacdo sdo aplicados na formulacdo
agentes antioxidantes ou estabilizadores, no entanto, a aplicacdo destes somente é
conveniente quando os materiais de partida j& ndo contém hidroperdxidos de efeito
oxidativos. Foi verificado pela titular da patente que em todas as classes de matérias-primas
empregadas na preparacdo de TTS, com excecdo dos materiais em forma de folha, sdo
carregados ja no fornecimento ou na armazenagem a curto prazo de quantidades
consideraveis de hidroperdxidos. Assim, de modo a contornar este problema técnico a titular
da patente propbs como solugdo técnica um TTS no qual os indices de perdxido (POZ) de todos
os componentes do sistema transdérmico que estdao na propor¢dao em peso nao ultrapassam o
valor de 20. Os exemplos demonstram que matrizes de TTS contendo um indice de perdxido
POZ menor que 20 apresentam boa estabilidade em testes acelerados de prateleira. Logo, para
a analise da atividade inventiva o que deve ser respondido é se a solucdo técnica supracitada,
a saber: TTS no qual os indices de perdxido (POZ) de todos os componentes do sistema
transdérmico que estdao na proporgao em peso ndo ultrapassam o valor de 20, decorreu de
maneira ébvia para um técnico no assunto com base nos ensinamentos do estado da técnica.
Analisando os documentos D1 a D10 trazidos pela Requerente é possivel verificar que além
dos mesmos ndo fazerem referéncias a TTS, em nenhum momento é descrito ou sugerido o
problema técnico da presenca de quantidade consideraveis de perdxidos nas matérias-primas
empregadas em TTS. D1 descreve que o aumento da estabilidade da vitamina A na emulsdo
O/W/0O é diretamente proporcional com a razdo da fase oleosa interna (maior indice de
encapsulacdo da vitamina A pela fase aquosa). D2 e D3 referem-se a composi¢des topicas de
esteroides, como exemplo pomadas e lo¢des. Segundo estes documentos, o polietileno glicol é
um excelente excipiente para formulagOes tdépicas de esteroides, entretanto, apresenta o
problema técnico de apresentar uma quantidade de perdxido, o qual compromete a
estabilidade dos esteroides. Como solugao técnica, D2 e D3 propdem o emprego de 0,005 a 2%
de um antioxidante na formulag¢do. Sendo assim, reiteramos que os documentos D1 e D2,
tomados isolados ou combinados, ndo fornecem nenhum direcionamento técnico que
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motivasse de maneira dbvia um técnico no assunto a empregar a solugdo técnica ora protegida
no presente pedido de modo a alcangar dispositivos TTS contendo farmacos sensiveis a
degradacdo oxidativa com boa estabilidade durante o seu armazenamento.

TBR3504/17 Pedido reivindica forma de dosagem farmacéutica sdélida orodispersivel,
caracterizada pelo fato de que compreende de 10 a 600 pg de acetato de desmopressina,
medida como base livre, em que a forma de dosagem sdlida orodispersivel se desintegra na
boca dentro de 10 segundos. O estado da técnica mais préximo é constituido por D3, que
revela emplastros bucais de desmopressina (formulacdo orodispersivel). Uma vez determinado
o estado da técnica mais proximo, D3 a pergunta que deve ser feita é: Um técnico no assunto,
a partir do estado da técnica e uso de seus conhecimentos comuns, com o objetivo de atingir
os efeitos técnicos obtidos pela suposta invengdo, chegaria as mesmas caracteristicas
distintivas? Se a resposta para esta pergunta for afirmativa, a matéria é considerada dbvia para
um técnico no assunto e, portanto, ndo apresenta atividade inventiva. Caso contrario,
considera-se que a matéria apresenta atividade inventiva. Se o técnico no assunto pode chegar
a invencdo tdao somente por analise légica, inferéncia ou experimentacdo limitada com base no
estado da técnica, a invencdo é dbvia e, desta forma, ndo apresenta nenhuma solucdo técnica
inesperada. Este colegiado considera que D3 combinado a D4 antecipa a matéria pleiteada no
pedido em tela. Diante do problema técnico acima exposto, D3 aponta a solu¢do de usar um
emplastro bucal contendo desmopressina que libera o fdrmaco em cerca de 20 minutos por
meio de sua dissolucdo de modo a ser absorvido pela mucosa da cavidade oral. Dessa forma,
D3 evita os inconvenientes da via sublingual e da via oral (degluticdo) para a administracdo de
desmopressina. D3 ainda aponta quais sdo os problemas técnicos que sua prépria solucdo
técnica ja possui de antemdo: o paciente ndo pode comer ou beber durante o uso da
emplastro contendo desmopressina de forma a ndo aumentar a salivacdo. Ou seja, o tempo
que o ativo leva para ser liberada da formulagdo de D3 é critico. Dessa forma, o técnico no
assunto se depara com a seguinte situacdo: D3 resolve o problema técnico da
biodisponibilidade de desmopressina ao usar a absorcao pela mucosa oral (e ainda evitando os
problemas da via sublingual), mas se depara com um outro problema, o tempo de 20 minutos
necessarios para que a formulagdo farmacéutica de D3 libere o ativo é demasiado longo. Neste
interim, como solucionar o problema técnico apontado por D3 para a sua solucdo técnica ?
Com base na pergunta acima, D4 é considerada a anterioridade que o técnico no assunto
usaria para contornar a deficiéncia de D3. D4 revela composi¢cdes farmacéuticas destinadas a
liberar rapidamente o ingrediente ativo na cavidade bucal quando em contato com fluido
salivar. D4 revela que o agente de dispersdo rapida usualmente utilizado é gelatina. De fato D4
ndo revela especificamente que formulacbes de acetato de desmopressina poderiam ser
obtidas. Todavia D4 deixa claro que formula¢des de peptideos seriam possiveis. A recorrente
falha em apresentar qualquer argumento concreto que desmotivaria o técnico no assunto a
usar D4 para contornar as deficiéncias de D3.

TBR2949/17 Pedido trata de composi¢Bes farmacéuticas compreendendo brimonidina e
timolol para distribuicdo oftadlmica tépica e um método de tratamento compreendendo
administrar a referida composi¢do quando indicada para glaucoma e patologias associadas tal
como pressdo intra-ocular alta nos olhos de seres humanos. No caso em andlise o estado da
técnica mais préximo é representado por D7, o qual revela a combinac¢do de 0,2% de tartarato
de brimonidina (duas vezes ao dia) e 0,5% de maleato de timolol (duas vezes ao dia) em
formulagGes separadas. A recorrente mostra que em relacdo a matéria revelada em D7, a
combinag¢do dos dois farmacos em uma Unica forma de dosagem obtém sucesso em promover
uma maior adesao ao tratamento do glaucoma. Entretanto, a abordagem de se combinar dois
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farmacos em uma mesma forma de dosagem visando diminuir a frequéncia de administragdo
dos farmacos e aumentar adesdo dos pacientes a uma terapia combinada é uma abordagem
dbvia para um técnico no assunto. Sendo assim, o fato da composicao farmacéutica pleiteada
proporcionar uma maior adesdo ao tratamento em comparagao a combinacdo revelada em D7
ndao comprova a atividade inventiva da matéria pleiteada.

TBR3377/17 A reivindicagdo 1 pleiteia prote¢do apenas para o uso de antigenos de CHV para a
preparacdao de uma vacina contra herpes canina destinada a uma cadela para imunizar o
filhote em gestagdo. D1 revela vacinas vivas recombinantes que compreendem um vetor viral
incorporando e expressando uma sequéncia nucleotidica heterdloga que codifica um antigeno
e pelo menos um adjuvante. D1 menciona diversas doencas que podem ser prevenidas com a
utilizacdo destas vacinas, tais como, por exemplo, as causadas por herpesvirus animais. D1
somente demonstra a efetividade na geracdo de anticorpos em cavalos vacinados com
herpesvirus equino e com virus influenza equino. Apesar de D1 mencionar experimentagdao em
gatos (herpesvirus felino) e em cachorros (virus da cinomose canina), nao revela os resultados
de tais experimentacdes, ndo sendo possivel verificar sua efetividade. Assim sendo,
entendemos que apesar de o estado da técnica mencionar vacinacdo com herpesvirus canino,
este ndo revelava resultados que demonstrassem a efetividade de tal vacinagdo.
Considerando-se que o grupo de risco para a herpesvirose canina sao os fetos e filhotes recém-
nascidos, mais susceptiveis aos danos causados pela infeccdo, verificamos que o presente
pedido revelou, através de resultados experimentais, a protecdo de filhotes recém-nascidos
contra a mortalidade causada por CHV. Assim sendo, é possivel reconhecer atividade inventiva
na matéria do presente pedido frente ao estado da técnica: “Uso de glicoproteinas isoladas do
envoltdrio de CHV caracterizado pelo fato de ser para a fabricacGo de uma formula¢Go de uma
vacina destinada a cadela gestante para imuniza¢do dos filhotes contra herpes canino”.

TBR2945/17 O pedido refere-se a métodos para tratar doencas hiperproliferativas, tais como
canceres, em mamiferos, especialmente seres humanos, pela administracdo dos sais
cloridrato, bromidrato, hemicitrato, acetato, p-tosilato, L-tartarato, hemissuccinato e mesilato
da amida do 4cido 3-(4-bromo-2,6-difluorobenziléxi)-5-[3-(4-pirrolidin-1-il-butil)-ureido]-iso
tiazol-4-carboxilico e a métodos para preparar as formas cristalinas dos sais anteriores. A partir
da leitura do referido relatério descritivo referente a base livre do composto 3-(4-bromo-2,6-
difluorobenzildxi)-5-[3-(4-pirrolidin-1-ilbutil)ureido]isotiazol-4-carboxilico (composto do estado
da técnica revelado em D1),é possivel observar que ndo sao fornecidos quaisquer dados sobre
a sua higroscopicidade e solubilidade. Deste modo, na auséncia de dados comparativos,
entende-se que o problema técnico objetivo, frente ao estado da técnica mais préoximo, é
reformulado para somente o provimento de composi¢des alternativas que podem ser
empregadas no tratamento de disturbios hiperproliferativos. Ndo obstante, conforme descrito
no parecer anterior, D1 ja sugeria que o composto 3-(4-bromo-2,6-difluorobenzildxi)-5-[3-(4-
pirrolidin-1-ilbutil)ureido]isotiazol-4-carboxilico poderia ser empregado em composicdes em
sua forma de sais farmaceuticamente aceitaveis, citando que dentre os sais preferenciais estdao
os bromidrato, citrato, tartarato, succinato (D1). Por este motivo, considera-se que um técnico
no assunto seria fortemente motivado a buscar formas salinas do composto supramencionado,
como, por exemplo, os ora pleiteados, de forma a solucionar o problema técnico objetivo de
prover composi¢des alternativas que podem ser empregadas no tratamento de disturbios
hiperproliferativos. Por este motivo, reitera-se que a matéria reivindicada decorre de maneira
Obvia para um técnico no assunto.
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TBR3549/17 Pedido trata de forma de dosagem farmacéutica sélida que proporciona melhor
biodisponibilidade oral para inibidores de protease de HIV. Em particular, a forma de dosagem
compreende uma dispersdo sdélida de pelo menos um inibidor de protease de HIV e pelo
menos um polimero solivel em agua farmaceuticamente aceitdvel e pelo menos um
surfatante farmaceuticamente aceitdvel, o dito polimero solivel em agua farmaceuticamente
aceitavel possuindo uma Tg de pelo menos cerca de 50°C. O problema técnico de aumentar a
estabilidade térmica de formulacdo sélida de ritonavir/lopinavir através de suas incorporagoes
em dispersdes sélidas j& era conhecido do estado da técnica. Mais especificamente, o
documento mais proximo do estado da técnica, neste caso D2, ja revelava que a formulacao de
ritonavir/lopinavir em uma dispersdo solida com uma matriz de polietilenoglicol
(PEG)/polivinilpirrolidona (PVP) é capaz de inibir por um longo periodo de tempo a
cristalizacdo destes farmacos mesmo quando armazenado a uma temperatura de 50°C. Além
de aumentar a estabilidade térmica, D2 também ja antecipava que uma formula¢do na forma
de dispersao sdlida apresenta a capacidade de aumentar a biodisponibilidade dos farmacos
ritonavir e lopinavir. Por este motivo, uma vez que o problema técnico solucionado pela
matéria pleiteada deve ser reformulado com base no estado da técnica mais proximo do
presente, este colegiado em segunda instancia mantem seu entendimento que o mesmo foi
somente prover uma dispersdo sélida de ritonavir e lopinavir alternativa que também é dotada
de boa biodisponibilidade e estabilidade. As caracteristicas técnicas distintivas da formulacdo
em dispersao sélida reivindicada frente a revelada em D2 estaria na presenca de uma matriz
compreendendo 50 a 85% em peso de copovidona e na presenca de 2 a 20% em peso de
tensoativo monolaurato de sorbitano. D2 n3do sugere o emprego de uma matriz com as
caracteristicas técnicas ora pleiteadas de modo a obter uma dispersdo sélida de
ritonavir/lopinavir com boa biodisponibilidade e estabilidade térmica. Ndo obstante, reitera-se
que o recurso técnico empregado no presente pedido de modo a obter uma dispersao solida
com alta carga de farmaco e boa biodisponibilidade ja era conhecido do estado da técnica
(D1). A partir dos ensinamentos revelados no documento D1, um técnico no assunto teria forte
motivacdo em aplicar as ditas caracteristicas distintivas ora pleiteadas as dispersdes sélidas
reveladas no estado da técnica mais préximo (D2) de modo a solucionar o problema técnico de
prover dispersbes sélidas de ritonavir e lopinavir alternativas que também apresentem boa
biodisponibilidade e estabilidade.

TBR2949/17 Pedido trata de composi¢cBes farmacéuticas compreendendo brimonidina e
timolol para distribuicdo oftdlmica tépica e um método de tratamento compreendendo
administrar a referida composi¢do quando indicada para glaucoma e patologias associadas tal
como pressdo intra-ocular alta nos olhos de seres humanos. O fato da preparacdo de uma
formulagdo ser uma atividade laboriosa n3o necessariamente envolve capacidade inventiva. E
importante esclarecer que a prepara¢do da composicdao pleiteada emprega técnicas e
excipientes corriqueiros de tecnologia farmacéutica e que ja eram de conhecimento do técnico
no assunto a época da prioridade do presente pedido. Destaca-se ainda que a selegdo de um
pH e tampéao adequados, bem como a especificacdo da quantidade de conservante apropriado
decorrem de experimentacdo de rotina no desenvolvimento galénico de uma formulagdo e
ndao empregam habilidades ou conhecimentos além daqueles esperados por um técnico no
assunto. Para comprovacao da atividade inventiva, deve-se demonstrar que a solugdo
proposta para o problema técnico em questdao ndo decorre de maneira dbvia do estado da
técnica. Isto ndo foi feito no presente pedido. Soma-se a isto o fato de que se o pH, o tampao e
a quantidade de conservante fossem caracteristicas técnicas essenciais para solu¢cdo do
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problema subjacente a invencdo, estas deveriam ter sido pleiteadas na reivindicacdo
independente, o que claramente ndo foi o caso.

TBR2997/17 Pedido trata de preparacGes de pantoprazol liofilizado que sdo obteniveis através
de secagem por congelacdo de uma solucdo aquosa de pantoprazol, acido etilenodiamina
tetracético e/ou um sal adequado do mesmo, e hidréxido de sédio e/ou carbonato de sédio. O
estado da técnica mais préximo (D1), embora revele formulacdes muito similares ndo sugere
em momento algum que o problema técnico apontado pela recorrente poderia ser
solucionado. D1 revela que o problema técnico a ser solucionado pelas formulacbes la
reveladas se restringem a estabilidade. E nesse caso, D1 entende estabilidade do pantoprazol
especificamente no que concerne a sua estabilidade quimica (oxidagdo por diferentes agentes
e degradacdo por hidrélise catalitica). D1 é completamente silente a respeito de estabilidade
fisico-quimica da formulacdo resultante apds reconstituicdo. A recorrente dissipa qualquer
possibilidade de que o efeito técnico apontado seria inerente as formulacdes de D1 ao
demonstrar o efeito técnico ndo ébvio em que a formulagdo pleiteada apresenta uma menor
formacao de particulas quando a preparacao liofilizada de pantoprazol é reconstituida.

TBR2945/17 O pedido refere-se a métodos para tratar doencas hiperproliferativas, tais como
canceres, em mamiferos, especialmente seres humanos, pela administracdo dos sais
cloridrato, bromidrato, hemicitrato, acetato, p-tosilato, L-tartarato, hemissuccinato e mesilato
da amida do 4cido 3-(4-bromo-2,6-difluorobenziléxi)-5-[3-(4-pirrolidin-1-il-butil)-ureido]-iso
tiazol-4-carboxilico e a métodos para preparar as formas cristalinas dos sais anteriores. No
tocante as reivindicagdes 1 e 2, D1 revela o uso do composto acido 3-(4-bromo-2,6-
difluorobenziléxi)-5-[3-(4-pirrolidin-1-ilbutil)ureido]isotiazol-4-carboxilico na preparacdo de um
medicamento para o tratamento de disturbios hiperproliferativos. De uma forma particular,
D1 revela que tal composto possui ampla aplicacdo no tratamento dos tumores definidos na
reivindicacdo 2 do presente pedido, a saber: cancer, incluindo tumores de cérebro, bexiga,
gastrico, pancreatico, da mama, da cabeca, do pescoco, esofagico, da préstata, colo retal,
pulmdo, renal, ovarios e da tireoide. Conclui-se, portanto, que D1 motiva fortemente um
técnico no assunto a selecionar sais do composto 3-(4-bromo-2,6- difluorobenzildxi)-5-[3-(4-
pirrolidin-1-ilbutil)ureidolisotiazol-4-carboxilico, como por exemplo os ora pleiteados no
presente pedido, para preparagdo de um medicamento para tratamento dos tumores
supracitados.

TBR3520/17 Pedido refere-se a aplicagcdo de compostos inibidores de IkB-cinase derivados das
féormulas | e Il para a preparagdo de medicamentos para o tratamento de dores. O documento
D1 descreve o mecanismo de ac¢do dos inibidores de I-kB cinase-R (derivados indol), como
também revela sua atuacdo em enfermidades como artrite reumatdide, osteoartrite, asma,
enfarte cardiaco. D2 revela medicamentos derivados de indol para tratar as mesmas
enfermidades que o presente pedido. Embora alguns compostos revelados em D1 e D2
apresentem certa semelhanga estrutural com os compostos de formula 1la ora pleiteados,
estes documentos ndo revelam a aplicacdo dos mesmos especificamente no tratamento de
dores. Sendo assim, considera-se que a aplicagdo dos compostos de férmula 1a, os quais ndo
foram revelados em D1 e/ou D2, para preparacdo de um medicamento para tratamento de
dores ndo decorre de maneira ébvia do estado da técnica.

TBR3454/17 Pedido pleiteia reivindicacdo do uso de inibidores de IL-18 para preparar um
medicamento para o tratamento e/ou para a prevengdo de cardiomiopatias. O presente
pedido se enquadra no que se convencionou chamar de Segundo Uso Médico, ou Novo Uso
Médico . Um uso médico é considerado novo quando nao tenha sido previamente colocado a
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disposicdo do publico, sendo a novidade avaliada em fun¢do da doenca a ser tratada. Ocorre
que para que um novo uso médico seja concedido ndo basta que este seja novo, ele também
ndo pode decorrer de maneira ébvia do estado da técnica, ou seja, deve ser provido de
atividade inventiva. O que se verifica é que o presente pedido pleiteia para protec¢do o uso de
inibidores de IL-18, que ja eram rotineiramente conhecidos do estado da técnica, para uma
condicdo médica a qual ja se sabia que o IL-18 estava diretamente envolvido. Ndo hd como
afirmar que isso ndo seria dbvio para um técnico no assunto; ao contrdrio, um técnico no
assunto seria obviamente motivado a avaliar se a inibicdo da IL-18 em tal condicdo médica
faria alguma diferenca. D1 mostra que o papel da IL-18 em doencas do coracdo ja era
conhecido do estado da técnica. Da leitura do relatério descritivo, o que se vé é que foi
exatamente isso o que o recorrente fez: testou a IL-18BP em trabéculas cardiacas expostas a
isquemia, terminando por concluir que a IL-18BP reduz a mortalidade de camundongos apés o
enfarte do miocardio. Ndo resta divida de seguir por esse caminho seria o natural para um
técnico no assunto. Assim, entende-se que o presente pedido se configura no
desenvolvimento tecnoldgico natural; ndo se identificando qualquer ruptura inventiva.

TBR2871/17 Pedido trata de uma resolucdo de sal quiral que compreende processo para
resolver enantiomeros de um composto contendo a estrutura da férmula geral:
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misturando uma mistura racémica de enantiomeros de um composto, contendo a estrutura da
referida formula; num solvente, com um composto de resolugdo tendo uma
estereoespecificidade definida, para formar uma solucdo e sendo o referido agente de
resolucdo capaz de se ligar com pelo menos um mas ndo com todos os referidos enantiébmeros
para formar um precipitado, contendo o referido pelo menos um dos referidos enantiémeros
em forma estereoespecifica e recolhendo quer o precipitado e purificando-o ou recolhendo a
solucdo que continha outro dos referidos enantibmeros e recristalizando o enantiébmero
contido na referida solugdo. D2 revela um processo de resolugao enantiomérica de compostos
derivados da mesma classe quimica dos compostos de férmula (lll) definido na nova
reivindicacdo 1, empregando o mesmo agente de resolucdo, que neste caso é representado
por derivados de acido tartarico, seguido da cristalizagdo em solventes alcodlicos semelhantes,
como isopropanol. A diferenca entre o composto de D2 para o composto de férmula (ll1)
definido na reivindicagdo 1, seria na auséncia de grupos metilas ligado na amina e no anel
piperidina. Todavia, um técnico no assunto certamente reconheceria que a presenca destes
grupamentos metila sdo impeditivos na realizacdo do processo de resolucdo, uma vez que a
reagdo de formagdo dos diastereoisomeros é realizada através da reagdo do grupo amina com
o acido carboxilico presente no agente de resolucdo (derivado de acido tartarico). Por fim, D3
ja revelava que compostos dioxafosfosrinanos, dentre eles o fencifos, sdo empregados como
agente de resolugdo em processos de separagdo de misturas racémicas preferencialmente em
compostos contendo grupamento amina. Sendo assim, reitera-se que seria ébvio para um
técnico no assunto com o objetivo de separar formas enantioméricas do composto
intermediario de férmula (lll), se voltar aos ensinamentos de resolugdo enantioméricas
reveladas em D2 e D3 e alcancar o processo ora pleiteado. Em consequéncia disto, a matéria
definida nas reivindica¢Ges é considerada isenta de atividade inventiva.

134



TBR595/17 Pedido trata de processo homogéneo para a hidrogenacdo de acidos carboxilicos
e/ou derivados dos mesmos na presenca de um catalisador compreendendo ruténio, rédio,
ferro, 6smio ou paladio e uma fosfina organica é descrito, no qual a hidrogenacao é realizada
na presenca de pelo menos cerca de 1% em peso de agua. D3 claramente descreve que a
concentracdo de agua na fase liquida na zona de reagdo de hidrogenacdo é normalmente
controlada a um nivel ndo superior a 1% em peso, preferencialmente ndo superior a 0,3% em
peso. Portanto, D3 evidencia que mesmo quando a hidrogenacdo ndo é completa, ou seja,
qguando o produto é um intermediario (lactona), o teor de d4gua no meio reacional deve ser
controlado para um teor que ndo exceda 1%. Desta forma, ndo ha sugestdo em D3 para um
técnico no assunto utilizar um sistema de catalisador de ruténio e uma fosfina organica na
hidrogenacao de um acido carboxilico, conduzindo a reacdo na presenca de um teor de agua
maior do que 1% em peso, para obter outros produtos além de lactona, sem a preocupacao de
remové-la (dgua). Pedido possui atividade inventiva.

TBR3254/17 Pedido trata de composto e processo para a prepara¢do do mesmo e combate a
fungos danosos e agente herbicida. Qualquer modificacdo nos parametros de um processo de
obtencdo de boscalida descrito na técnica em relacdo ao protegido no pedido em exame, por
menor que seja, fazem com que o processo protegido atenda ao requisito de novidade frente
ao estado da técnica de referéncia. A formulacdo B compreendendo a nova forma Il mostra
uma capacidade de mistura em tanque altamente melhorada e com menos residuos em uma
situagdo de tanque de pulverizagdo (0,1% p/v ou menos em uma peneira de 75 micrometros)
em comparacdo com a modificacdo I. A Titular apresentou ainda uma série de argumentos e
resultados apontando definitivamente que, inesperadamente, a forma polimérfica anidrato |l
do boscalida mostra-se vantajosamente superior quando comparada ao estado da técnica,
fazendo com que a matéria protegida atenda ao requisito de atividade inventiva.

TBR3428/17 Pedido trata de polimero com propriedade de alteracdo brusca na condutividade
elétrica quando submetido a um valor alto de potencial elétrico e o seu retorno a resisténcia
inicial quando cessada a sobretensdo. Os polimeros que exibem o dito comportamento
especial sdo os mesmos obtidos pelos processos descritos em D2 e D3-D5, apenas que o
referido comportamento nao havia sido observado anteriormente. O relatério descritivo ndo
descreve em que condi¢des especificas de sintese sdo obtidos os polimeros com tais
propriedades, ou seja, que funcionam como um fusivel auto regenerdvel. Ainda que o presente
pedido descreva um novo uso dos polimeros intrinsecamente condutores descritos, D1-D5 ja
sugerem novas aplicagGes para tais polimeros, incluindo a prote¢do contra sobrecarga elétrica.
Como o presente pedido ndo descreve com clareza e suficiéncia as condicGes reacionais que
levam a formagdo de cada um dos polimeros condutores, poli(5-amino-1-naftol), poli(1,5-
diaminonaftaleno), poli(1-aminoantraceno) e poli(1-aminoantraquinona), apresentando o dito
comportamento especial, ndo ha como reconhecer a atividade inventiva do processo pleiteado
no presente pedido de patente frente aquele descrito nos documentos de anterioridade
citados.

TBR3430/17 Pedido trata de filmes poliméricos sdlidos de poli(alcool vinilico) e poli(dlcool
vinilico)-poli(vinil pirrolidona) contendo S-nitrosotidis doadores de dxido nitrico, bem como os
métodos para sua preparacdo. A recorrente tem razdo quando alega que a incorporacdo de S-
nitrosotidis em qualquer matriz polimérica atéxica ndo é dbvia a partir das informagdes
contidas em D1, pois a matriz polimérica atdxica usada em D1 é o PEG 300, que é um polimero
liqguido, o qual permite a incorporagao dos S-nitrosotidis diretamente, numa mistura de uma
etapa a temperatura ambiente. Embora seja revelado em D1 que os S-nitrosotidis podem ser
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estabilizados pela incorporacdao em matrizes de PEG, as matrizes de PEG mencionadas em D1
(PEG 300, PEG 400, PEG 600) sdo todas polimeros liquidos, sendo a estabilizacdo dos S-
nitrosotidis (nitroprussianato de sédio e S-nitroso-L-cisteina) frente a decomposicdo térmica
ou por irradiacdo (fotdlise) atribuida ao efeito de solvatagdo do S-nitrosotiol pelo PEG 300. De
acordo com D1, a presenca do solvente pode reduzir a energia da molécula por solvatacgao,
afetar a intensidade da energia absorvida nas transicdes eletrOnicas e impor restricdoes
difusionais e de mobilidade do soluto. Assim, sdo procedentes os argumentos da recorrente
gue a incorporacao dos S-nitrosotidis em matrizes poliméricas sélidas, como PVA e PVP, nao
seria possivel por simples mistura mecanica, sendo necessdrio que os polimeros passem ao
estado fundido, mediante aquecimento em temperaturas elevadas, o que acarretaria na
decomposicdo (térmica) dos S-nitrosotiois, que é justamente o que se deseja evitar. Desta
forma, o pedido tem atividade inventiva em relacdo a D1.

TBR3568/17 Patente trata da reducdo de cianeto em uma amostra de mesotriona ja obtida por
quaisquer outros métodos de sintese. Em D2, antes da etapa de cristalizacdo por acidificacdo
com pH 2,1, tem-se um ajuste de pH acima de 9,5 anterior a lavagem com dgua, enquanto que
no método protegido na presente patente, tem-se o ajuste de pH da fase aquosa acima de 9,5,
apods a lavagem com 4gua, seguida da acidificacdo para cristalizacdo. No método para reduzir
0s niveis de cianeto em uma amostra de mesotriona, havendo auséncia da demonstracdo de
que o ajuste de pH para acima de 9,5 anteriormente a lavagem com agua (D2) ou apés a
lavagem com agua, para posterior acidificacdo, levariam aos mesmos resultados, ou seja, uma
diminui¢cdo significante dos teores de cianeto na amostra, ndo se pode afirmar que tal
diferenca é irrelevante. D3 de fato descreve uma rota quimica de obtencdo de mesotriona
ausente de cianeto mas isso ndo faz com que o problema da técnica decorrente da obtencdo
usual de amostras de mesotriona com altos niveis de cianeto deixem de existir, como
acontece, por exemplo, nas rotas de sintese descritas em D1 e D2. Sendo assim, a presente
patente atende ao requisito de atividade frente a D1 e D2, tratando-se a referéncia D3 apenas
de um documento do estado da técnica referindo-se a sintese de mesotriona ausente de
cianeto.

TBR3425/17 Pedido trata de processo de obtencdo de produto biodegradavel compreendendo
as etapas de injecdo sob pressdo de produto liquido contendo farindceos e/ou amidos
dissolvidos em agua, em molde aquecido, expansdo do vapor d’agua presente no produto
liqguido e solidificacdo do produto restante. O processo reivindicado é dotado de atividade
inventiva, uma vez que a mudang¢a nas condi¢gdes de processamento, como a exclusdo da
etapa prévia de extrusdo ensinada em D1 e D2, e a alteracdo da pressdo de injecdo ensinada
em D5, implicam em modificacGes em outros fatores, o que ndo seria ébvio para um técnico
no assunto.

TBR3446/17 Método para marcar invisivelmente um hidrocarboneto liquido de petréleo. O
método compreende a adi¢do ao hidrocarboneto liquido de petrdleo de pelo menos um
corante escolhido do grupo consistindo de 1, 4, 5, 8-antraquinonas tetrassubstituidas e
dimeros de antraquinona. O maximo de absorg¢ao do corante estd na faixa de 710 nm a 850
nm. D5 descreve um método para marcar invisivelmente para fins de identificacdo de
hidrocarbonetos de petrdleo através da incorporagdo de um ou mais compostos fluorescentes
infravermelhos, que sdo detectados em comprimentos de onda na faixa de 670 nm a 850 nm.
O método de deteccdo é feito via meios de deteccdo da luz infravermelho préximo para
determinagdo da luz fluorescente emitida pelos marcadores. Estes compostos diferem dos
pleiteados como marcadores no presente pedido. Entretanto, D1 a D4 descrevem e utilizam
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compostos idénticos aos do presente pedido, que sdo também empregados como marcadores
de combustiveis ou derivados de petréleo. A diferenca reside na concentracdao destes
compostos, de forma que se tornem marcadores invisiveis. Ora, a simples determinacao da
concentracdo dos compostos marcadores a serem utilizados e o método de deteccdo de
emissado de sua luz, se visivel ou infravermelha, sdo tarefas realizadas de maneira evidente ou
dbvias para um técnico no assunto.

TBR3462/17 Pedido trata de processo para a preparacdo de espumas rigidas de
poliisocianurato modificado por uretano a partir de poliisocianatos e componentes reativos a
isocianato polifuncional, na presenca de um agente de sopro, um catalisador de trimerizagdo
de sal metdlico e um 4acido carboxilico funcionalizado. Os exemplos comparativos
apresentados em anexo pelo recorrente ao recurso interposto evidenciam que sdo
procedentes suas alegacGes de que o impacto do acido carboxilico funcionalizado em uma
formulacgdo PIR (elevado indice de NCO na mistura reacional para formagdo de isocianurato) é
diferente daquele produzido em uma formulacdo PUR (baixo indice de NCO para formacao de
uretano), comprovando assim a influéncia do indice de isocianato (NCO) na faixa de 150-450%
e da presenca do acido carboxilico funcionalizado na conversdo a isocianutato resultando em
propriedade anti-chama (B2) melhorada das espumas obtidas de acordo com a invengdo. A
espuma N2 27 do Exemplo 5 de D1, apesar de ser obtida na presenca de um catalizador de
trimerizacdo (acetato de potassio = Policat 46) e de 4acido carboxilico funcionalizado (acido
malico) foi formulada com um indice de NCO de apenas 115%, fora da faixa indicada na
reivindicacdo 1 do presente pedido de patente. Tendo em vista que os argumentos e
documentos apresentados pelo recorrente foram convincentes para demonstrar que a matéria
pleiteada no presente pedido de patente ndo decorre de modo ébvio dos ensinamentos do
estado da técnica, consideramos o pedido com atividade inventiva.

TBR3357/17 Pedido trata de método para polimerizar olefinas, em particular a um método
para copolimerizacdo de propileno com olefinas adicionais. O pedido também se refere a
metalocenos especialmente selecionados, em particular aqueles tipos de metalocenos que
possuem diferentes substituicdes na posicdo 2 e posi¢do 4 no ligando indenila, para sistemas
de ligandos, para sistemas cataliticos altamente ativos e para novos copolimeros de
polipropileno. A polimerizagdo ocorre na presenca dos metalocenos especialmente
selecionados. A analise do presente pedido frente as anterioridades consideradas impeditivas
evidencia que apesar de os metalocenos pleiteados na reivindicacdo 1 do novo quadro
reivindicatorio serem previstos em D1, uma vez que possuem substituintes dos anéis de
indenila idénticos aqueles definidos em D1, ndo hd em D1 a revelagdo especifica de um
metaloceno no qual os substituintes na posi¢cdo 2 e 2’ dos anéis de indenila sdo diferentes, ou
seja, em que um deles um radical alquila C1-C10 linear enquanto o outro é um grupo
hidrocarboneto que é ciclizado ou ramificado na posi¢do alfa, no qual o atomo na posicao alfa
é ligado a um total de trés atomos de carbono. D1 é direcionado a catalisadores de
polimerizagdao que produzem homopolimeros de propileno com elevada estereoespecificidade,
resultando em produtos tendo elevado ponto de fusdo. Quando os catalisadores de
metaloceno de D1 sdo usados na polimerizagao de propileno e etileno, o copolimero obtido
tem seu peso molecular reduzido comparativamente ao peso molecular médio do
homopolimero de propileno, sendo que esta redu¢do aumenta com o aumento do teor de
etileno incorporado. Diferentemente de D1, os catalisadores preparados a partir dos
metalocenos do presente pedido, nos quais os substituintes na posicdo 2 dos anéis de indenila
(R33 e R33) sdo diferentes e pelo menos um dos grupos arila na posi¢do 4 (R35 ou R35) dos
anéis de indenila é substituido por R43 na posicdo para em relacdo ao ponto de ligagdo com o
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anel de indenila, proporcionam copolimeros de propileno e etileno com pesos moleculares
médios aumentados em comparag¢do com o peso molecular do homopolimero de propileno,
efeito este ndo revelado nem tampouco sugerido em D1. Desta forma, ainda que um técnico
no assunto pudesse chegar aos metalocenos do presente pedido, uma vez que eles sdo
previstos em D1, a Recorrente tem razdo quando alega que a reversdo na redugdo do peso
molecular médio dos polimeros de propileno com a incorporacdo de etileno ndo seria
esperada com base em D1, sendo o pedido dotado de atividade inventiva.

TBR3455/17 Pedido trata de processo de Unica etapa que combina uma primeira etapa de
hidrorefinamento e uma segunda etapa Unica de hidrocraqueamento. Isso significa que é um
processo de estagio Unico com uma separacgao parcial de amodnia entre as zonas de reacdo de
hidrotratamento e hidrocragueamento. O processo em questdo permite tratar cargas com
altas concentracGes de nitrogénio organico enquanto mantém baixos custos (sem queda
drastica de pressdo) e altas seletividades médias destiladas. D1 estd direcionado a um
processo para reacdes de hidrocragueamento em duas etapas de reacdo. Entretanto observa-
se que as etapas do processo em D1 e no presente pedido sdo as mesmas, com possiveis
alteracdes nas caracteristicas das correntes que entram e saem do separador ou da segunda
zona. No entanto, estas diferencgas nas caracteristicas das correntes sdo fruto das condi¢cGes de
operacdo, das correntes de carga e do tipo de qualidade do catalisador utilizado. Desta forma,
entende-se que o processo pleiteado, bem como a instalagdo, ndo apresentam atividade
inventiva.

TBR3524/17 Processo continuo para a epoxidagdo de olefinas com perdxido de hidrogénio na
presenca de um catalisador heterogéneo promovendo a reacdo de epoxidacdo, por meio do
qual a mistura da reacdo aquosa compreende: i) uma olefina; ii) peroxido de hidrogénio; iii)
menos de 100 wppm de metais de alcali e iv) no minimo 100 wppm de bases ou cations de
bases tendo um pkB de no minimo 4,5. D1 ndo contém qualquer divulgacdo na fonte de
peréxido de hidrogénio utilizado e uma vez que o perdxido de hidrogénio comercial pode
conter metais alcalinos em quantidades que excedem 100 ppm em peso, um teor de metal
alcalino inferior ao reivindicado no presente pedido também nao sera um resultado inerente
da divulgacdo de D1. D1 ndo ensina ou sugere limitar o teor de bases que apresentam um pK b
inferior a 4,5, na mistura reacional, a menos de 100 ppm em peso, com base no perdxido de
hidrogénio. Aparentemente os autores de D1 ndo realizaram experimentos de longa duragao,
e, portanto, ndo perceberam que a adigdo de sais de metais alcalinos, sais de metais alcalinos
terrosos ou bases, que apresentam um pK b inferior a 4,5, que podem reduzir a formagdo de
subprodutos em uma escala de tempo curta, apresenta um efeito prejudicial sobre a atividade
a longo prazo e a seletividade do catalisador de epoxidagdo, fazendo com que a matéria objeto
ora proposta atenda ao requisito de atividade inventiva.

TBR4374/17 Processo para decomposi¢do ou subproduto formado durante a produgdo de
acido (met)acrilico. O oxigénio ou um gas contendo oxigénio é adicionado ao destilado que sai
no topo de uma coluna de reacdo de decomposicdo, e entdo este destilado é esfriado e
liguefeito por um trocador de calor através da linha de gas no topo da coluna. Essa
caracteristica resulta em excelentes efeitos, isto é, o entupimento do trocador de calor pode
ser evitado. Os documentos citados, D1 a D3 utilizam inibidores de polimerizacdao na coluna de
destilagdo, sendo que D1 e D3 utilizam também o oxigénio associado a estes inibidores. O fato
do oxigénio ser inserido no liquido parece ndo ter efeito significativo, pois D3 relata a operacgdo
da coluna por 1 ano sem as interrupg¢des devido aos entupimentos causados pelos polimeros.
O relatdrio descritivo ndao deixa clara a intencdo de impedir entupimentos no trocador de
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calor, mas se este for o objetivo, um técnico no assunto com o conhecimento do uso de
oxigénio como inibidor de polimerizacdo fornecido por D1 e D3, certamente, proporia sua
utilizacdo, uma vez que as substancias presentes sdao as mesmas. Desta forma, entende-se que
a matéria pleiteada ndo atende ao requisito de atividade inventiva.

TBR4378/17 Pedido trata de composicdo de plastico hidrossolivel que compreende uma carga
de amido, um catalisador e silica com uma base de dgua que formam um gel a ser espalmado
sobre um substrato, seguindo para secagem a temperatura entre 20 a 802C para formacao de
uma pelicula plastica. Ainda que a silica e a calcita ndo estejam especificamente citados como
materiais presentes na composicdo de amido soltvel em agua e fluivel, utilizada produzir os
artigos de amido (filmes e folhas) em D2, o referido documento indica que as composi¢des de
amido em d&gua podem compreender materiais adicionais incluindo, argila, pigmentos,
corantes e cargas em geral e que varias técnicas podem ser utilizadas na preparacdo de artigos
moldados e revestidos com as ditas composicoes de amido. A calcita € um mineral constituido
de carbonato de célcio. Portanto, ainda que um papel de adsorcdo e retencdo de dgua durante
as etapas de espalmagem e secagem do material do amido seja atribuido a silica, papel este
gue ndo esta indicado no relatério descritivo do pedido depositado originalmente, seu papel
na melhoria da qualidade e do desempenho de termopldsticos é de amplo conhecimento da
técnica. Da mesma forma, é do conhecimento de um técnico no assunto de que cargas
minerais como carbonato de célcio (calcita) além de diminuirem o custo de materiais plasticos
podem proporcionar uma melhoria em algumas de suas propriedades, como, por exemplo,
aumento da dureza. Portanto, a inclusdo de materiais como a calcita (carbonato de célcio) e a
silica nas composi¢cdes de amido do presente pedido corresponde aquela de um aditivo tal
como uma carga, prevista também em D2. Embora D2 indique a degradacdo do amido por
hidrdlise acida como solucdo para reduzir a viscosidade das solucdes de amido e possibilitar a
preparacao de solu¢Ges de amido mais concentradas, D1 ensina que o nivel de insolubilidade
de filmes de amido em agua aumenta a medida que o pH do meio de tratamento do amido
diminui, ou seja, a medida que a acidez do meio aumenta. Desta forma, um técnico no assunto
que quisesse produzir filmes de amido soliveis em dgua a partir de solu¢cdes aquosas de
amido, seguiria os ensinamentos de D1 e ndo faria o tratamento 4cido de D2, a menos que
quisesse concentragdes de amido na composi¢do aquosa de partida na faixa de 50-60% de
solidos com baixa viscosidade. Uma vez que as composi¢des de amido do presente pedido tem
a forma de gel antes de sua aplicacdo a um substrato, ou seja, apresentam viscosidade
elevada, e ndo ha qualquer indicacdo da concentracdo de amido nas referidas composicoes,
podemos inferir que a matéria ora reivindicada ndo é dotada de atividade inventiva frente
aquela descrita em D2 com base nos ensinamentos de D1.

TBR4395/17 No pedido de patente sdo descritas esponjas obtidas pela dispersdo de
cucurbit[n]urilas ndo-modificadas em uma matriz sélida polimérica (poliuretano), as quais
possuem propriedade de serem compressiveis para expulsar o éleo absorvido e reutilizaveis.
Embora as referidas propriedades dessas esponjas possam ser também obtidas com outras
matrizes poliméricas, cujas caracteristicas de compressibilidade e reciclabilidade deriva da
natureza macromolecular (enovelamento das cadeias, formacdo de ligagbes cruzadas) desses
materiais, 0 mesmo comportamento ndo seria esperado e ndo é evidenciado no presente
pedido de patente para qualquer tipo de matriz sélida. D3 descreve a formag¢do de polimeros
ligados a cucurbiturilas, mas que envolvem alguma modificagdo quimica no macrociclo das
cucurbiturilas, além dos produtos obtidos em D3 ndo formarem esponjas, diferentemente do
presente pedido de patente. D3, portanto, ndo descreve a formagao de esponjas, capazes de
auxiliar na retencdo de dleos. Logo o pedido tem atividade inventiva diante de D3.
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TBR4401/17 O pedido de patente reivindica um “processo para a polimerizagcdo de monémero
de cloreto de vinila e de outros monbémeros opcionais com a utilizagdo de um ou mais
iniciadores, com pelo menos uma parte dos referidos iniciadores sendo dosados para a mistura
da reacdo de polimerizagdo, caracterizado pelo fato de que, pelo menos um iniciador orgdnico
com uma meia-vida a partir de 0,0001 hora até 0,050 hora na temperatura de polimerizagdo é
dosado para a mistura de reagdo de polimerizagcdo na referida temperatura de polimeriza¢éo”.
De acordo com o relatério, a dosagem de tal iniciador permite um controle melhorado da
velocidade de polimerizacdo e o processo resulta em um polimero com niveis de iniciador
residual muito baixos. Embora o recorrente tenha razio de que a temperatura de
polimerizagdao é selecionada antes do inicio do processo, dependendo do grau do PVC a ser
produzido, sua confirmacdo de que o objetivo da presente invencao ndao é manter constante o
peso molecular e sim prover um grau de PVC de alta temperatura em um tempo menor e com
menor indice de olho de peixe, corrobora o argumento deste INPI de que o objetivo alcangado
com a invengao é previsivel para um técnico no assunto, uma vez que é sabido que o tempo de
meia vida de perdxidos organicos (iniciadores rapidos) depende da temperatura de
decomposicdo, conforme evidenciado nos experimentos descritos em D1, além da reducdo do
tempo de polimerizacdo mediante a adicdo dosada dos perdxidos (iniciadores rdpidos) ser
também indicada em D1.

TBR3261/17 Pedido trata de método para preparacdo da hidrazodicarbonamida (HDCA)
usando biureto como um material de partida. O método compreende as etapas de: obtencdo
do sal monohalobiureto de um metal pela reacdo do biureto com composto hipohalogénico de
metal ou pela reacdo do biureto com um agente halogenisador e uma base; e reagindo o sal
monohalobiureto de um metal obtido com amoénia, no qual a hidrazodicarbonamida é
produzida na presenca de um catalisador incluindo atomos de bromo ou iodo produzindo ions
de bromo ou iodo durante a reacdo. Embora as etapas e os reagentes empregados no método
de preparacdo da hidrazodicarbonamida (HDCA) pleiteado no presente pedido sejam os
mesmos empregados em D1, a Recorrente tem razdo quando alega que D1 é silente quanto ao
uso de catalisadores contendo ions bromo ou iodo, e que, se a catdlise da sintese de HDCA D1
(cujos catalisadores dos Exemplos 2 e 3 de compreendem ions cloro) fosse devido ao
comportamento quimico dos halogénios, ndo seria esperado que os catalisadores nao-
halogénio, como o Ni(CH3;CO,), do Exemplo 4 de D1, catalisassem essa reagdo. Portanto, sdo
procedentes os argumentos da Recorrente de que o mecanismo de catdlise da reacdo de
sintese de HDCA do presente pedido difere daquele empregado em D1, e que D1 nao sugere
que um efeito catalitico possa ser obtido a partir da substituicdo do ion de metal ou do acido
por um composto gerador de ions bromo. Conforme ressaltado pela Recorrente, embora a
razdo de catalisador para reagente utilizada na sintese de HDCA no presente pedido (0,001)
seja menor do que aquela empregada em D1 (0,05 e 1), o rendimento médio da reacdo é
maior. Portanto, a Recorrente tem razdo quando alega que o processo da presente invengdo
alcanga melhores rendimentos com menores quantidades de catalisador, o que se traduz
como um aumento da eficiéncia catalitica. No entanto, o aumento do rendimento
extremamente significativo no processo da presente invencdo decorre ndo somente do
emprego dos novos catalisadores (que incluem atomos de bromo e iodo), mas também do
emprego de temperaturas mais baixas na reacao do sal de metal de monoclorobiureto com
amonia (segunda etapa de reagdo). No entanto, tais temperaturas ndo sdo definidas na
reivindicacdo 1 do presente pedido, donde se verifica que o processo tal como pleiteado no
guadro reivindicatério indeferido ndo se encontra clara e precisamente definido. Desta forma,
ainda que o dbice relativo aos artigos 8° e 13 da LPI tenha sido transposto com os argumentos
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da Recorrente, a matéria tal como reivindicada ndo atende ao disposto no artigo 25 do mesmo
dispositivo legal.

TBR2927/17 O presente pedido refere-se a um processo de produgdo de olefinas a partir de
compostos hidrocarbonetos contendo oxigénio, notadamente o metanol. O processo de
purificacdo de olefinas leves de D1 descreve a utilizacdo do purificador scrubber e do
separador stripper, seguida, entdo, do isolamento das olefinas e separa¢do dos compostos
oxigenados. No entanto, D1 ndo descreve e nem tampouco sugere, em qualquer lugar do
mesmo, a utilizacdo de somente uma Unica coluna de lavagem para separar os produtos
oxigenados a partir de olefinas em um processo que utiliza catalisadores SAPOD1 menciona
explicitamente que é extremamente importante que o metanol ndo [seja] convertido em
hidrocarbonetos durante uma uUnica passagem através do reator. Um técnico no assunto
entenderia de imediato que D1 afasta-se da matéria reivindicada no presente pedido de

patente. Portanto, o pedido de patente é inventivo frente ao estado da técnica.

TBR2921/17 Concernente a atividade inventiva, embora os documentos D1, D2 e D3 versem
sobre silicas silanizadas, eles ndo revelam nem sugerem a modificacdo estrutural obtida por
meio da etapa de submeter a silica silanizada a um moinho de esferas, resultando em um
produto com uma adsor¢dao de DPB de pelo menos 10% a menos do que uma silica ndo
estruturalmente modificada. Assim sendo, a matéria pleiteada no quadro apresentado na fase
recursal é dotada de atividade inventiva frente aos documentos D1, D2 e D3.

TBR573/17 O pedido refere-se a silicas silanizadas, estruturalmente modificadas, que se
caracterizam por grupos fixos na superficie, os grupos sendo alquilsilila. Embora D1, D3 e D4
ndo descrevam silicatos de metal de transicdo com as mesmas razdes de silicio para o
correspondente metal de transicdo (na verdade, D1, D3 e D4 ndo definem os teores de silicio e
metal por sua razdo no produto de silicato) como definido no novo quadro, um técnico no
assunto, que quisesse preparar silicatos de metal de transicdo com diferentes teores do metal
de transi¢do (consequentemente, diferentes razdes de silicio para metal de transi¢do), seguiria
as indicacGes de preparacao de 1, que mostra ser plenamente possivel obter silicatos de metal
de transicdo com diferentes concentra¢des do dito metal variando-se as quantidades de
reagentes, temperatura e pH do meio. Levando-se em conta que as propriedades
antimicrobianas e anti-incrustantes sdo conferidas pelo metal de transicdo, seria esperado, a
principio, que maiores teores do metal de transi¢do no silicato conferissem maior eficacia ao
produto. Isto é corroborado no presente pedido para o silicato de cobre, que mostra que um
silicato de cobre com uma razdo de cobre para silicio de 5:15:1 tem maior eficacia que os
demais silicatos de cobre com teores de cobre mais baixos.

TBR3037/17 Pedido trata de processo para fabricagdo de solugdes de clorito de metal alcalino,
especialmente clorito de sédio, com um nivel de pureza superior aquele que é esperado com
base na composicdo do gas de exaustdo de gerador de didxido de cloro que é usado matéria-
prima de alimentac¢do para a fabricacdo de cloritos. D1 comenta que combinando o sistema de
geracdo de didxido de cloro operando em pressdo sub-atmosférica com o reator de formacdo
de clorito, envolvendo o uso de peréxido de hidrogénio como agente redutor, é possivel obter
um clorito de metal alcalino com um nivel de carbonato significantemente mais baixo do que
aqueles reportados no estado da técnica para cloritos produzidos convencionalmente. No
entanto, D1 ndo revela nem sugere usar um redutor liquido como segunda zona de reacao,
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suprindo as fung¢Ges de reator e de sistema de vacuo, como também ndo revela nem sugere a
insercdao de uma etapa de condensacao do efluente gasoso da formacdo de didxido de cloro
usando metanol como redutor, visando aumentar a pureza do clorito de metal alcalino, tal
como pleiteado na reivindicagdo independente, o que confere atividade inventiva.

TBR3363/17 Pedido pleiteia um processo para a fabricacdo de um elemento celuldsico com
pelo menos 50% em peso de celulose em relacdo ao peso de polimero. D3 ensina um método
para produzir elemento celulésico dimensionalmente estdvel e revestido com substancia
guimica. O elemento pode ser a base de papel, madeira, fibra vulcanizada ou outro material
celuldsico e a substancia quimica de revestimento é um material de silicone em um ou mais
solventes. Embora D3 revele a fabricacdo de um elemento celuldsico usando silicone em um
ou mais solventes, ele ndo se refere aos outros polimeros citados no pedido em questdo, como
também ndo menciona dissolugdo de silicato de etila. Os elementos celulésicos preparados
pelos processos descritos no pedido, embora tenham seus processos de preparacao diferentes
dos processos descritos em D3, ndo apresentam nenhum efeito técnico inesperado com
relacdo aos elementos celuldsicos revelados nesses documentos, sendo as substancias
guimicas usadas coincidentes, como é o caso de polimero em geral, abrangendo silicone (D3).
Desse modo, ndo se observa atividade inventiva.

TBR3264/17 Elemento de mistura para um misturador estatico para instalacdo em um
alojamento de misturador tubular. D1 revela um misturador estatico de material polimérico e
processo de preparacao dos elementos de mistura que compdem o dito misturador. Os corpos
de instalacdo adjacentes sdo conectados vantajosamente um ao outro e é descrita a presenca
de elementos de barra unindo os corpos de instalacdo. D1 revela elementos de barra que
conectam dois corpos de instalacdo adjacentes um ao outro e D2 descreve elementos de barra
gue conectam cinco corpos de instalacdo. No entanto, D1 e D2, juntos ou separados ndo
revelam nem sugerem um elemento de mistura, como pleiteado na fase recursal do pedido em
analise, no qual mais de cinco corpos de instalagdo sdo conectados uns aos outros por meio de
quatro elementos de barra comuns, resultando em um elemento de mistura mais estavel, mais
rigido e resistente a quebra, no qual simultaneamente a perda de pressdo seja reduzida e,
portanto, dotado de atividade inventiva.

TBR3526/17 Pedido reivindica “Aparelho de eletrdlise operando para produzir aluminio
compreendendo: uma pluralidade de anodos (14,14'), cada anodo fixado a uma placa superior
por um parafuso de metal (16) se estendendo a partir da placa superior para a pane superior
do anodo, cada anodo tendo uma porc¢do inferior imersa em um banho de eletrélito fundido a
base de criolita (34) e um material sélido selecionado do grupo que consiste de alumina, criolita
e suas misturas, juntamente com aglutinante cimenticio, caracterizado pelo fato de que o
material sélido contata e possui uma espessura para circunscrever completamente os ditos
anodos, onde o material sélido se dissolve no eletrdlito fundido durante a eletrdlise até que a
espessura do material sdlido esteja entre 30% e 80% da espessura original do material sélido e
ainda assim circunscreva os lados superiores dos anodos, deixando a parte inferior dos anodos
livre para contatar o banho”. O revestimento nao se dissolve naturalmente dentro do banho e,
se ocorre a dissolucdo, e em que medida, depende da composicado especifica do revestimento.
As misturas de criolite, alumina e um aglutinante cimenticio descritas no pedido em exame
foram concebidas para dissolver completamente e ndo adicionar impurezas ao banho. A
combinagdo especifica de criolite, alumina e um aglutinante cimenticio, que ndo é divulgada,
ensinada ou sugerida em D1 ou D2, permite ao material sélido proteger o anodo do choque
térmico antes do anodo ser submerso no banho eletrolitico, enquanto dissolve (e expde o
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anodo ao eletrdlito) quando submerso, sem adicdo de impurezas ao banho. O exame
evidenciou que o recorrente apresenta razdao em suas alegagoes, porque D1 e D2, juntos ou
separados, ndao revelam nem sugerem um aparelho de eletrdlise com os anodos revestidos
com um material sélido compreendendo criolita, alumina e material aglutinante cimenticio,
com essa composicao se dissolvendo no eletrélito fundido. Portanto, a matéria pleiteada em
fase recursal é dotada de atividade inventiva frente a D1 e D2.

TBR3540/17 Reivindicacdo trata de “silica precipitada caracterizada pelo fato de que apresenta
os seguintes pardmetros fisicos quimicos: superficie CTAB de 100 a 200 m2/g, razédo BET/CTAB
de 0.8 a 0.99, indice DBP de 210 a 280 g/ (100g), indice de Sears V2 de 10 a 35 ml/ (5g),
umidade de 4 a 8% sendo que a razdo do indice de Sears V2 para a superficie BET é de 0,150 a
0,370 ml (5m°) e a superficie BET de 80 a 116 m°/g”. D2 ensina diferentes condicBes de
processo para a obtencdo de &acidos silicicos de precipitacgdo com diferentes valores de
superficie BET, na faixa de 80 a 180 mz/g e razdo BET/CTAB variando de 1,0 a 1,6. No entanto,
D2 ndo ensina nem sugere as condi¢des de processo que devem ser usadas para a obtencdo de
acido silicico de precipitagio com superficie BET na faixa de 80 a 116 m°/g e com razdo
BET/CTAB de 0,8 a 0,99, conforme pleiteado no pedido em anélise que, desta forma, é dotada
de atividade inventiva.

TBR3459/17 Pedido refere-se a processo de co-inje¢do proporcionado para fabricacdo de
recipientes multicamada aperfeicoados, incluindo, mas ndo limitados a, tubos de coleta de
sangue, tubos de coleta de sangue evacuados, garrafas de cultura, tubos de centrifugas e
tambores de seringas. Os primeiro e segundo materiais poliméricos em fusdo sdo direcionados
para dentro da cavidade de molde através do canal de injecdo frio. Esse canal pode ser
separado e removido da cavidade de molde. D1 e D2 também revelam um canal de injegao frio
localizado entre a se¢cdo do bocal e a cavidade do molde, de modo que os materiais
poliméricos passem pelo canal frio antes de escoarem para a cavidade do molde. Além disso,
também ndo se observa nenhum efeito técnico inesperado decorrente do fato do canal frio ser
removivel ou ndo, de modo que o pedido ndo tem atividade inventiva diante de D1 e D2.

TBR3539/17 Pedido refere-se a uma composi¢do que serve como agente para tratamento de
6leo e a um método para produgao de dita composicao. D1 descreve uma composi¢do de um
poliéster incluindo um poliéter e um mondmero diacido aniénico. D2 explicita que éster
sulfocarboxilico pode ser usado como um modificador de tensdo superficial. O pedido ndo
revela nenhum efeito técnico especial decorrente do fato da composicio do poliéster
incluindo um poliéter e um monomero diacido aniénico ter uma composi¢do especifica em
particular. Diante do exposto e tendo em vista que de D2 é conhecido que um éster
sulfocarboxilico pode ser usado como um modificador de tensdo superficial, um técnico no
assunto seria motivado a usar a composi¢cdo descrita em D1 para tratar éleo ndo havendo
atividade inventiva.

TBR3269/17 Descreve-se uma unidade de pré-diluicdo de agroquimicos a qual compreende um
dispositivo de mistura que recebe dgua e agroquimico para serem misturados. D3 descreve um
sistema para misturar uma formulacdo de inseticida com um sistema injetor que utiliza agua
para misturar, diluir e distribuir a solucdo diluida do inseticida nos equipamentos de aplicacdo
para posterior dispersdo, sendo que as valvulas que controlam os fluxos de dgua e a mistura
agua-inseticida sdo vélvulas manuais que serdo orientadas conforme o desejo do operador e a
mistura permanece circulando no sistema até que a valvula manual seja ativada, liberando-a
para um tanque. Em contrapartida, a invencdo em tela possui uma unidade légica (CLP)
conectada a todos os equipamentos da unidade de pré-diluicdo. Através da CLP o operador
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insere apenas as informacdes de qual tipo de calda que este deseja preparar, visto que a CLP ja
possui todas as informagdes das medidas necessarias, tais como, quantidade e quais
agroquimicos que devem ser utilizados na preparac¢do da calda. Assim, a prépria CLP ativa o
sistema, liberando o fluxo de agroquimico advindo dos bulks e a quantidade de agua
necessaria para realizar a mistura. D3 apenas agroquimicos liquidos sdo utilizados e ndo ha
indicacdo de uso de insumos em pd, enquanto que o presente pedido faz o uso dos insumos
em pod, sendo que a bolsa de insumos em pd estd instalada em uma balanga, o que permite
gue haja um controle preciso da quantidade de insumos em pd fornecidos ao dispositivo de
mistura da presente invencado e, além disso, o pedido em tela ainda descreve um sistema de
retrolavagem. A matéria é dotada de atividade inventiva.

TBR3530/17 A presente invencgdo refere-se a um componente cerdmico, incluindo um corpo
ceramico contendo carboneto de silicio, e uma camada de 6xido provida sobre o corpo
ceramico, a camada de O6xido contendo uma fase cristalina tendo cristais de formato
anisotrépico compreendendo pelo menos um de alumina e um aluminossilicato. D1 a D3
revelam componente ceramico compreendendo carboneto de silicio e uma camada de dxido
resistente a corrosdo, compreendendo alumina, aluminossilicato ou uma combinacdo dos
mesmos. No entanto, tais documentos ndo revelam um componente cerdmico
compreendendo carboneto de silicio e uma camada de 6xido, sendo a camada de dxido
formada pela oxidacdo do corpo ceramico revestido com uma camada de alumina de tamanho
menor do que 1lum, a referida camada de d6xido formada contendo uma fase amorfa
compreendendo silica e uma fase cristalina, o que evidencia atividade inventiva.

TBR3543/17 A reivindicacdo trata de dispersdo de particulas finas de material de protecdo
contra infravermelho, caracterizada pelo fato de ser formada dispersando-se particulas finas
de um material de protecdo contra infravermelho em um meio, em que as particulas finas de
material de protegdo contra infravermelho consistem em: particulas finas de compdsito de
oxido de tungsténio expressas por uma formula geral: MxWyOz; nas particulas finas de
compdsito de oxido de tungsténio, a presenca de estrutura cristalina hexagonal é revelada
através de um desempenho de cristalografia de difracao de raios-X, o diametro da particula do
material de protecdo contra infravermelho sendo entre 1 nm e 800 nm, e o meio é vidro ou
pelo menos uma resina selecionada a partir do grupo consistindo de resina de polietileno,
resina de cloreto de polivinila, resina de cloreto de polivinilideno, resina de alcool de polivinila,
resina de poliestireno, resina de polipropileno, copolimero de etileno-vinil acetato, resina de
poliéster, resina de tereftalato de polietileno, resina de fllor, resina de policarbonato, resina
acrilica e resina de polivinil butiral. O exame do pedido evidenciou que com a restricdo feita na
reivindicacdo 1, delimitando a identidade das particulas finas, pela substituicio do verbo
“compreender” pelo verbo “consistir’, D3 deixou de ser relevante para a atividade inventiva,
uma vez que a composicao descrita em D3, além das particulas finas reveladas no pedido em
tela contém também um polimero termoplastico transparente e outras particulas, tais como
oxido de indio, 6xido de estanho e éxido de zinco (reivindicagdo 1). O fato de D1 ndo
mencionar o tipo de estrutura cristalina das particulas de éxido de tungsténio ndo exclui a
presenca da estrutura hexagonal, uma vez que tendo sobreposi¢cdao de ions metalicos que
formam o compdsito com o éxido de tungsténio, da relagdo oxigénio/tungsténio e do tamanho
de particula, é de se esperar que também haja sobreposi¢do das estruturas cristalinas, mesmo
elas ndo tendo sido explicitamente nomeadas. Desse modo, foi visto que da forma como
pleiteada, a dispersdo de particulas finas de material de protecdo contra infravermelho do
pedido em tela ndo é dotado de atividade inventiva frente a D1.
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TBR3545/17 Pedido refere-se a composicdo cerdmica piezelétrica substancialmente isenta de
chumbo e elemento piezelétrico que excede as caracteristicas piezelétrica e exibe alta
durabilidade térmica. Embora a composicao piezoelétrica de D1 contenha os componentes K,
Na, Nb, M1, M2 e O, e que D2 descreva uma composicdo piezoelétrica contendo fundente, ndo
é 6bvio para um técnico no assunto adicionar o fundente de D2 na composi¢do descrita em D1
em proporcdo tal que satisfaca as condi¢cOes especificadas no quadro reivindicatério. D1
apresenta amostras tendo caracteristicas de sinterizagao pobres as quais sdo descritas como
sinterizacdao pobre, em distin¢do a partir da descricdo de ndo-polarizada. Isto é, o componente
tendo caracteristicas nao-polarizadas significa que o componente tem sinterabilidade, ao
passo que ndo é polarizdvel e ndo desenvolve caracteristicas piezoelétricas. Portanto, um
técnico no assunto ndo iria usualmente adicionar um componente auxiliar de sinterizacdo
como descrito em D2 ao componente essencialmente tendo sinterabilidade como descrito em
D1.

TBR4417/17 Pedido reivindica “Processo de obtengdo de nanocompdsito caracterizado por
compreender as sequintes etapas: a) sintese de solu¢do coloidal contendo nanoparticulas
compreendendo FeSO,.2H,0 por redu¢do e reagcdo de FeSO,.2H,0 em uma quantidade de 1,00
g diluido em 4 mL de H,O destilada contendo pelo menos um agente estabilizante que consiste
de citrato de sédio em uma quantidade de 0,60 g diluido em 4 mL de H20 destilada, um agente
encapsulador que consiste de polivinilpirrolidona em uma quantidade de 0,80 g diluido em 4
mL de H,O destilada e um agente redutor que consiste de dcido ascérbico em uma quantidade
de 1,50 g diluido em 8 mL de H,O destilada; b) adi¢do de residuo do beneficiamento de dgata
em uma quantidade de 2 g em meio a solugdo coloidal obtida na etapa (a); e c) tratamento
térmico do conjunto solugdo coloidal e residuo obtido na etapa (b) em estufa a 250 °C por 3
horas”. D1 descreve um método para tratamento de residuo de pd de agata em que o pé foi
cominuido até que a granulometria do material ficasse abaixo de 200 mesh. Ao material moido
foi adicionado 10% de carbonato de sédio, com o objetivo de propiciar o aumento da area
superficial a silica microcristalina através de tratamento térmico a 700°C por uma hora em
forno mufla. D1 nao revela nem sugere um processo de obten¢do de nanocompdsito em que o
residuo do beneficiamento de agata é adicionado a uma solugdo coloidal de FeS0O,.2H,0,
sendo o conjunto submetido a aquecimento em estufa a 250°C por 3 horas, de modo que o
processo pleiteado no pedido em tela é dotado de atividade inventiva frente a D1.

TBR2911/17 Pedido trata de composicdo pesticida liquida ou em granulo para o combate de
pragas de madeira, caracterizada pelo fato de que consiste essencialmente em (i) 0,5% a 30%
em peso de tiametoxam, na forma livre e na forma de microcapsulas e (ii) um adjuvante ndo
aquoso. D2 é claro em descrever o uso de tiametoxam, dentre outros compostos de mesma
classe quimica, especificamente no combate a cupins em aerossol. A Recorrente argumenta
que a composicdes em aerossol apresentam concentragdes de tiomexam muito menores que a
concentracdo especificada nas reivindicagcbes ora apensas. Todavia, tal alegacdo corrobora a
falta de atividade inventiva da matéria pleiteada, pois, seria de se esperar que composi¢es
com maiores concentragdes de tiometoxam que as usuais em aerossol, apresentassem uma
“boa atividade” contra cupins a mera mudancga de forma de uma composicdo, por exemplo, de
liquida para microcdpsulas, ndo confere atividade inventiva a esta composicdo, pois ndo houve
comprovacdo de um efeito inesperado frente a esta modificacdo de forma, tratando-se, a
matéria objeto de protecdo, apenas de uma mera sele¢do entre compostos de mesma classe
quimica ja descritos na técnica como efetivos contra cupins, bem como da sua melhor forma
de aplicacgao.
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TBR617/17 Pedido trata de composicdes pesticidas liquidas estaveis apds exposicdo em
temperaturas variando de 60°C a -20°C. Ainda que a Recorrente afirme que a isopropilamina
presente em D12 ndo foi utilizada como estabilizante, considerando que este composto tem
influéncia direta no pH da composicdo, mesmo que indiretamente e em conjunto com os
surfactantes, a isoproilamina acaba atuando na estabilidade da emulsdo descrita em D12, tal
como ocorre com os compostos do presente pedido. Sendo assim, uma vez que nenhum efeito
inesperado foi demonstrado considerando que na técnica ja foram reveladas emulsdes
herbicidas estaveis entre as temperaturas de -10°C e 55°C, contendo glifosato e utilizando
sistemas surfactantes aminados, entende-se que a matéria reivindicada decorre de maneira
evidente ou dbvia do estado da técnica.

TBR615/17 Pedido trata de processo para o controle de ervas daninhas tolerantes a triazinas
pela aplicacdo de uma combinacdo de mesotriona e de triazina ao local das ditas ervas
daninhas. Diante do problema de controlar ervas daninhas tolerantes a triazina, a recorrente
alega que um técnico no assunto, em um primeiro momento, provavelmente se voltaria para o
uso de herbicidas ndo triazina, possuindo um modo de acdo diferente da solucdo proposta no
pedido. Segundo a Recorrente, um técnico no assunto diante do problema de controlar plantas
tolerantes a triazina ndo esperaria que a adicdo de um herbicida triazina a um herbicida
mesotriona melhoraria acdo herbicida, tendo em vista que anteriormente, o efeito sinérgico
entre estes componentes tinha sido somente observado somente em popula¢des de ervas
daninhas susceptiveis. Contudo, a melhora das propriedades dos perfis dos herbicidas quando
em associacdo sinérgica, observada nos referidos resultados se dd tanto em plantas tolerantes
qguanto em plantas ndo tolerantes, sendo menor nas plantas tolerantes a atrazina. Sendo
assim, reitera-se que, tendo em vista que o sinergismo entre mesotriona e atrazina no controle
de ervas daninhas (AMARE) era conhecido a época do depdsito do pedido de patente em
anadlise (D1), e considerando os ensinamentos de D5, um técnico no assunto, com o objetivo de
melhorar a atividade do herbicida atrazina em AMARE tolerante, seria levado a utilizar a
combinacdo herbicida conhecidamente sinérgica descrita em D1, com alta expectativa de
sucesso.

TBR3349/17 Pedido trata de composicGes de herbicida que compreendem um ingrediente
ativo herbicida, um surfactante da presente invencdo, e, opcionalmente, um ou mais auxilios
de formulagdo, ditas composi¢des de herbicida tendo supostamente uma tendéncia reduzida
para causar irritacdo nos olhos e na pele. Os surfactantes presentes na composicdo pretendida
sdo similares aos descritos em D1, D2 e D3, enfatizando-se que em D1 e D2 tais surfactantes
estdo presentes em composicoes herbicidas com a mesma finalidade dos surfactantes
presentes na composicdo pleiteada, ou seja, a de intensificar o efeito herbicida do ingrediente
ativo. D3 descreve surfactantes que s3ao polieterdiaminas alcoxiladas, de estruturas
semelhantes as diaminas do presente pedido, utilizados em gasolina aditivada, portanto ja
conhecidos do estado da técnica. Ainda que empregados em composi¢cdo de diferente campo
técnico da pleiteada, os compostos descritos em D3 ndo deixam de ser surfactantes. Sendo
assim, um técnico no assunto, frente aos ensinamentos destes documentos D1 a D3, poderia
prever, com alta expectativa de sucesso, o0 aumento da eficcia herbicida de compostos ativos
por meio de sua associagdo com os surfactantes presentes na matéria ora pleiteada. Para que
fosse reconhecida a atividade inventiva da matéria em analise, seria necessario a apresentacdo
de testes ou dados com a finalidade de demonstrar um efeito inesperado decorrente da
presenca dos especificos surfactantes constantes na composicdo pretendida. Dessa forma,
uma vez que nao foram apresentados testes ou dados que demonstrassem de modo
inequivoco um efeito inesperado decorrente da composicdo de surfactante como ora
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pleiteada, reiterando-se o parecer de indeferimento, entende-se que a matéria objeto de
protecdo decorre de maneira evidente ou dbvia do estado da técnica (D1 a D3).

TBR3498/17 O presente pedido de patente de invengdo refere-se a uma composi¢do quimica
herbicida, inseticida, fungicida ou reguladores de desenvolvimento de planta, contendo um pé
umectavel granulado caracterizado por conter um ingrediente ativo quimico agricola sdlido, o
qual tem maleabilidade em temperatura ambiente e apresenta uma propriedade de
aglutinagdo mesmo em armazenagem em uma temperatura ndo maior do que o ponto de
fusdao, um carbono branco basico e uma substancia porosa. O objetivo principal do presente
pedido seria melhorar a dispersibilidade e suspensabilidade em agua de um pé umectdvel
granulado, sem ser influenciada pelo tipo ou natureza do ingrediente ativo agricola e
aumentar a produtividade. D2 sdo descritas formula¢des contendo ingrediente ativo, argila e
pé de silica (carbono branco / carplex 1120), onde tais ingredientes estdo em conjunto com
outros componentes. D2, ainda que presentes os componentes i, ii e iii da matéria
reivindicada, estes componentes estdo em conjunto com outros constituintes, ndo havendo
uma pré-mistura pulverizada destes especificos componentes selecionados, que efetivamente
levam a um efeito melhorado demonstrado pela Recorrente, ndo havendo sequer uma
obrigatoriedade de estes componentes estarem presentes em conjunto nestas referidas
composi¢des. Mais que isso, frente aos ensinamentos de D2, um técnico no assunto ndo
poderia pressupor que a pré-mistura e pulverizacdo apenas da especifica selecdo dos
componentes i, ii e iii da matéria reivindicada ja levariam a um efeito melhorado no grau de
depdsito no pulverizador em formulagdes de pd umectdvel granulado, conforme a matéria
reivindicada.

TBR3512/17 Pedido trata de espiral inseticida que reivindica “Produto pesticida combustivel
caracterizado pelo fato de compreender um elemento estrutural tendo uma espessura definida
por lados com uma inclinagéo em um dngulo de 5 a 10 graus e formado de uma polpa moldada
a vdcuo de um material fibroso orgdnico, fibras de celulose, fibras frouxas de madeira, ou
misturas dos mesmos, o produto incluindo um ou mais pesticidas, produto o qual, quando de
combustdo, emana o pesticida na atmosfera”. O fato de um método de fabricagdo ou de uma
estrutura em espiral contra mosquitos serem novos nao faz com que tais métodos e estrutura
espiral contra mosquitos atendam ao requisito de atividade inventiva. As diferencgas
explicitadas pela Recorrente da matéria pretendida em relagdo ao estado da técnica
referenciado apenas atestam a novidade da espiral pretendida. Os testes apresentados ndo
foram suficientes para demonstrar um efeito inesperado da matéria pretendida. Além disso,
mesmo que fossem apresentados testes demonstrando a maior resisténcia da espiral
pleiteada, na auséncia de um efeito inesperado, entende-se que tal resisténcia seria
decorrente de ajustes no processo de obten¢do e do uso de substancias utilizadas para se
conseguir este efeito, pois a moldagem a vacuo é um processo bem estabelecido na técnica, e
um técnico no assunto, com o objetivo de obter esta maior resisténcia, seria levado a utilizar
meios como moldes com diferentes dimensdes ou substancias aditivas adequadas para este
fim em espirais contra mosquitos, com alta expectativa de sucesso, uma vez que estas
estruturas contra mosquitos estdao bem descritas na técnica.

TBR3499/17 O pedido reivindica “Composicdo herbicida com baixa formacdo de espuma,
caracterizada pelo fato de que compreende glifosato e um alcanol de poli (6xido de alquileno)
apresentando a formula
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na qual R3 é um grupo alquileno de cadeia linear contendo de 7 a 11 dtomos de carbono, R4 é
um grupo alquileno contendo 2 ou 3 dtomos de carbono, e n é de 6 a 10, em que a
concentragdo do glifosato é de 240 a 550 g/L, com base em dcido de glifosato, e em que
compreende adicionalmente um adjuvante intensificador de biodesempenho adicional que é
um alquilglicosideo”. D1 ndo menciona os alquilglicosideos como ora requeridos ou sequer ha
qgualquer sugestdao de que os alquil alcoois alcoxilados ramificados, tal como definidos nas
reivindicagdes ora propostas, poderiam ser utilizados com um antiespumante em composicdes
compreendendo também alquilglicosideos; ii) D2 refere-se a composi¢ces compreendendo
glifosato, um alquilglicosideo e um tensoativo de amonio quaterndrio, ndo havendo qualquer
mencado a alquil alcoois e de que a selegdo de um alquil 4lcool alcoxilado ramificado
poderia dar origem a uma composicdo de baixa formacdo de espuma; iii) D3
refere-se a composi¢cdes compreendendo glifosato, alquilpoliglicosideos (= alquilglicosideo) e
um alcool etoxilado, mas se tratando estes ultimos de alcoois lineares, diferentes dos alcoois
etoxilados ramificados de férmula (l) presentes na composi¢do herbicida ora pleiteada.
Embora D3 mencione alcoois ramificados, de fato, todos os exemplos utilizam um alcool linear
C13-C15 (D3) e, portanto, o pedido tem atividade inventiva.

TBR3490/17 Pedido trata de mistura fungicida, processo para combater fungos nocivos, e,
agente fungicida. Mediante comparacdo da matéria reivindicada com a revelada em D1
verifica-se também que a combinag¢do entre o protioconazol (I) e o tebuconazol foi revelada
em D1, bem como a sua sinergia. Sendo assim, face a semelhanga quimica estrutural entre o
metconazol (lll) do presente pedido e o tebuconazol (lll) de D1 e, considerando a sinergia
revelada em D1 quando da combinagdo do tebuconazol (lll) com o protioconazol (I), entende-
se que os resultados sinérgicos decorrentes da combinagdo entre o metconazol (lll) e
protioconazol (I), pleiteada no presente pedido, ja seriam esperados por um técnico no
assunto.

TBR3022/17 Pedido trata de “Composicdo herbicida, caracterizada pelo fato de que
compreende um composto herbicida na forma dcida e agente acidificante, em que o composto
herbicida na forma dcida é outro que ndo o dcido de glifosato e em que o pH da composi¢do
herbicida estd abaixo do pKa do composto herbicida em forma dcida na composigdo”. D5
descreve claramente que, além do cycloxydim, outros herbicidas, como o chlorsulfuron, o
sethoxidim e o bentazone, tém sua absor¢do em plantas influenciada pelo pH do meio, sendo
descrito um mecanismo proposto na técnica referenciada em D5, em que a dessorgado destes
herbicidas acidos fracos através das membranas das plantas seria dependente do estado
neutro ou ionizado destes herbicidas, o que é diretamente dependente do pH do meio.
Corroborando o mecanismo proposto, os resultados alcangados em D5 demonstraram um
aumento substancial da absor¢do de cycloxydim em plantas, em pH 3,7, portanto abaixo de
seu pKa que é de 4,17. D6 é claro em descrever o aumento da atividade herbicida quando da
utilizacdo de glifosato (N-fosfometilglicina) e imidazolinonas, em suas formas dacidas e na
presenca de acidificantes. Em assim sendo, um técnico no assunto, considerando os
ensinamentos de D5 combinado com D6 e com o objetivo de aumentar a atividade herbicida
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de um grupo selecionado de: um herbicida fendxi, um herbicida de piridina, um herbicida
acido benzdico, um herbicida dcido quinolinico, um herbicida de acido arildxi fenéxi propidnico
e combinacdo destes, seria levado a utilizar estes compostos herbicidas na forma acida
associados a agentes acidificantes, em pH abaixo do pKa destes herbicidas, com alta
expectativa de sucesso. Dessa forma, entende-se que a matéria objeto de protecdo decorre de
maneira evidente ou 6bvia do estado da técnica (D5 combinado com D6), ndo atendendo,
portanto, ao requisito de atividade inventiva.

TBR2968/17 Pedido trata de formulacdo fitopatoldgica aquosa que compreende um sal
hidrossoltvel de pelo menos um herbicida tipo aminofosfato ou aminofosfonato; pelo menos
um tensoativo principal selecionado de alquilbetainas e alquil(amidoalquila)betainas, e pelo
menos um aditivo selecionado de pelo menos um dos seguintes compostos: (i) aminas ou
eteraminas compreendendo pelo menos um radical de hidrocarboneto contendo de 2 a 24
atomos de carbono, opcionalmente polialcoxiladas; (ii) mono- ou di-ésteres de fosfato acidos
ou ndo acidos, opcionalmente polialcoxilados; (iii) sais de metal alcalino, metal alcalino
terroso, amonio, alquilamonio, alcanolamonio, ferro, zinco ou manganés de um acido mineral;
e (iv) alquilmonoglicosideos ou alquilpoliglicosideos. D3 e D4 diferem do presente pedido por
ndo conterem o tensoativo da classe das betainas, no entanto, utilizam surfactantes com o
mesmo objetivo do pedido de patente em analise, ou seja, o de aumentar a eficdcia do
ingrediente ativo glifosato. Dessa forma, embora tenham sido apresentados resultados
comparativos demonstrando o aumento da eficacia do glifosato em composi¢cGes herbicidas
guando da utilizacdo da associacdo entre surfactantes betaina e aminados, reitera-se que, um
técnico no assunto, com base nos ensinamentos da técnica (D1 a D4), seria levado a selecionar
surfactantes em associacdo de mesmas classes que os descritos em D2, com o objetivo de
aumentar a eficdcia do glifosato, selecionando também uma formulacdo mais econémica, com
alta expectativa de sucesso. Sendo assim, entende-se que a matéria pleiteada decorre de
maneira evidente ou dbvia do estado da técnica (D1 a D4).

TBR2964/17 Pedido trata de composi¢cGes antimicrobianas a base de ingredientes ativos
haloalquinila, que sdo quimicamente estdveis na presenca de ion metadlico quelado. A
Recorrente argumenta que, de forma inesperada, verificou diferenca significativa entre
adicionar um metal j3 complexado a composi¢dao, quando comparado com a adi¢gdo do ion
metdlico e do agente complexante separadamente. De acordo com a Recorrente, quando um
fon metalico ja quelado é usado, uma estabilidade do 3-iodo-2-propinilbutilcarbamato (IPBC)
muito maior pode ser alcangada, comparado com a destrui¢do total do IPBC em relagao ao
mesmo periodo de tempo quando o ion metdlico complexado separadamente é usado.
Entretanto, resultados similares a adicdo de metais de transicdo ja quelados conforme
reivindicado, foram obtidos quando da adi¢do concomitante do quelante 2,2-Bipiridina com os
outros componentes das formula¢des de D1, na estabilidade do IPBC. Resultados similares de
manutenc¢do da estabilidade de compostos halopropargil associados a metais de transi¢do
através do uso de agentes quelante aminados foram demonstrados: i) quando a adi¢do do
agente quelante se da concomitantemente com os outros componentes da mistura, e ii)
quando da adicdo do metal ja quelado, como ora reivindicado, ndo se verifica um efeito
inesperado da matéria pleiteada frente ao demonstrado na técnica (D1). Dessa forma, tendo
em vista que a funcdo do agente quelante em impedir a reacdo do composto halopropargil
com o metal transi¢do é conhecida (D1), um técnico no assunto, com o objetivo de aumentar a
estabilidade de compostos halopropargil, seria levado a quelar o metal de transicao antes de
sua mistura com os compostos halopropargil, com alta expectativa de sucesso, selecionando
para isto, agentes quelantes aminados, revelados em D1. Sendo assim, considerando que nao
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foi demonstrado um efeito inesperado frente ao estado da técnica mais préximo (D1),
entende-se que a matéria objeto de protecdo decorre de maneira evidente ou obvia do estado
da técnica.

TBR3265/17 O pedido refere-se a método de determinagdo do enlace de sensores no interior
de pocos de petrdleo utilizando algoritmos genéticos e Redes Neurais Artificiais, para
determinacdo da solucdao de parametros fisicos de projeto com a maior eficiéncia energética
possivel e determinacdo de incertezas por meio de propagacdo usando, em paralelo, a técnica
de Monte Carlo. O método proposto permite determinar a distribuicdo de sensores em um
poco de qualquer profundidade com qualquer fluido de preenchimento trazendo um elevado
grau de automatiza¢do na andlise e projeto do enlace de sensores. Embora em D1 ndo tenha
sido utilizada uma Rede Neural para simulacdo e avaliagdo do par individuo-ambiente, o
referido documento sugere, a utilizacdo de uma rede neural. D1 descreve a aplicacdo das
técnicas Monte Carlo a algoritmos genéticos no calculo de radio enlaces para transmissao de
dados ao longo de pocos de petrdleo. O documento faz referéncia as redes neurais como uma
possibilidade de aplicagdo ao problema em questdo dentro de um espectro mais amplo de
solugdes que envolvem técnicas de apoio a decisdo entre as quais algoritmos genéticos e
légica nebulosa. Esta possibilidade de combinacdo da técnica de Monte Carlo com redes
neurais ja presente em D1 embora ndo desenvolvida com maior profundidade no dito
documento, aparece mais claramente em D3 em que na andlise de riscos de pogos de petréleo
é empregado o modelo de Monte Carlo e um modelo analitico de simulagdo do reservatdrio
determinado por uma rede neural. A requerente alega que D3 e D4 ndo tratam do problema
de simulacdo de enlaces eletromagnéticos no interior de pocos de petréleo, mas da simulacdo
de escoamento de fluidos em reservatdrios de dleo e gas. Tratam-se de problemas distintos e
ndo relacionados de modo que o técnico no assunto em engenharia de pocos ndo tem, em
geral, compreensdo de engenharia de reservatérios e vice versa. De fato, tratam-se de
problemas distintos que envolvem uma solucdo por redes neurais distintas, porém, ambos
estdo dentro da mesma darea tecnoldgica de técnicas de simulagdo em pogos de petréleo.
Ademais a sugestdo do uso de redes neurais, ja estd presente D1, ainda que de fato pouco
detalhada, colocada apenas como uma opgdo de pesquisas futuras. Na medida em D3 e D4
promovem estava abordagem hibrida, ainda que para problemas distintos ao descrito na
patente, evidencia-se falta de atividade inventiva.

TBR3372/17 Pedido pleiteia um equipamento e seu respectivo método para diagnosticar
falhas e/ou defeitos em diversas instalacdes de ar condicionado. D1 descreve um sistema, e
seu respectivo método, para diagnosticar falhas e ou defeitos em maquinas/equipamentos
Embora D1 descreva um sistema que inclui um banco de dados de informag¢des da maquina,
um banco de dados de entrada sensorial, D1 ndo revela um computador principal que
armazena uma pluralidade de conjuntos de dados contendo parametros normais de
funcionamento para uma pluralidade de sistemas ou um computador em comunicacdo com
um computador principal que adquire um da pluralidade de conjuntos de dados a partir do
computador principal. D1, contudo, revela sistema de diagndstico capaz de se comunicar com
servidores de dados remotos e, portanto, receber atualizacdes ou novas informagGes em seus
bancos de dados. D2 descreve um equipamento de diagndstico para instalagdes de ar
condicionado Embora o aparelho (20) de D2 inclua uma memdria que armazena informacdo
indicativa de padrdes e limites de dados de temperatura para sistemas de refrigeracdo
operando adequadamente de uma série de modelos e fabricantes, a informagao armazenada
pela memdria é armazenada localmente pelo aparelho (20). D3 descreve um equipamento
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microprocessado dedicado para o monitoramento e diagndstico de instalacdes de ar
condicionado. D3 é completamente silente no que diz respeito ao computador estar em
comunicacdao com qualquer sistema externo. A combinacdo de D1, D2 e D3 efetivamente
destitui a atividade inventiva do presente pedido.

TBR3569/17 Pedido reivindica um dispositivo de ejecdo de tinta para uma impressora, e seu
respectivo processo operacional, dotado de células que armazenam bits de informacdo
relativos a sua configuracao funcional. D1 descreve um método e um dispositivo para agregar
dados de paridade as informagdes contidas em uma memodria incorporada a uma cabeca de
impressdo. D2 revela a implementacdo de células de ejecdo de tinta em matrizes de
impressdo. Em D1 e D2 ndo ha qualquer descricdo do uso de células de identificacdo adicionais
impregnadas nos cartuchos de impressdo. D1 e D2 tratam de dados de impressdo que sdo
variaveis enquanto que no presente pedido usa dados estaticos do cartucho. D1 revela uma
cabeca de impressdo para impressoras jato de tinta dotada de circuitos de memdria integrados
a ela e destinados a armazenar suas informacgGes operacionais. D2 descreve implementac¢oes
exemplares de cabecas de impressao constituidas de matrizes bidimensionais de células de
ejecdo de tinta. Seus esquemas de operacdo sdo descritos detalhadamente. D1 antecipa a
mesma topologia de circuito empregada no presente pedido para executar a funcdo de
leitura/registro de um bit de informac8o. A Unica e essencial discrepdncia existente entre o
presente pedido e D2 é a finalidade precipua para a qual o circuito estd sendo usado: no
presente pedido é empregado para ler/escrever um bit no elemento de memaria e em D2 para
aquecer uma resisténcia. Portanto, a reivindicacao independente de produto 1 é destituida de
atividade inventiva frente a combinacdo de D1 e D2.

TBR3444/17 o sistema descrito emprega a técnica de controle de modo deslizante, tendo a
estabilidade da resposta de modo deslizante aumentada quando o controle margeia a
instabilidade. D3 descreve um sistema de controle para uma planta que utiliza técnicas de
controle adaptativo. D3 ndo utiliza um controlador de modo deslizante e sequer sugere o uso
desta técnica de controle; portanto ndo ha como D3 antecipar as peculiaridades técnicas
reivindicadas e as de controle aplicadas as plantas sao distintas.

TBR3442/17 O método descreve um sistema integrado de informages médicas constituido
por diversos atores / administradoras de planos/seguros saude, hospitais/clinicas, médicos,
farmacias e prestadores de servicos (laboratdrios, fornecedores, etc.) que compartilham os
dados dos pacientes. Os pacientes tém seus dados de prontudrio médico e informagdes
administrativas/contratuais relativas ao seu plano/seguro saude registrados em um meio de
armazenamento portatil (exs: smart card, cartdo magnético, etc.); através dele, o paciente é
prontamente identificado por qualquer um dos agentes. A simples mengdo da integracado pelo
ERP ndo confere atividade inventiva ao pedido diante de D1, dado que ndo ha nenhuma
indicagdo do problema técnico envolvido nessa integracdao e, mais importante, nenhum
detalhamento de quais foram os artificios técnicos empregados para sua solugdo; nas
condicOes descritas e pleiteadas no presente pedido a integracdo de um ERP ao sistema é
dbvia para qualquer técnico no assunto a época.

TBR3433/17 Pedido pleiteia um sistema que possibilita um equipamento de computacdo,
quando operando em um modo de economia de energia, receber uma solicitacdo externa para
executar uma agdo (ex.: recuperar ou gravar um arquivo de dados) sem que o equipamento de
computacdo tenha todos os seus componentes (CPUs, dispositivos de armazenamento,
interfaces de video, teclado, portas de comunicagdo, etc.) retirados do estado de economia de
energia. D2 revela um método de ativar uma estagdo de trabalho remota, que encontra-se no
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modo de economia de energia, através de um comando enviado por uma rede de dados. Uma
reivindicacdo ndo devera ser considerada dbvia para um técnico no assunto com base em
adaptacdes genéricas que podem ser feitas, com base nos ensinamentos de D2.

TBR3447/17 Pedido trata de mdodulo de distribuicdo de numerario para uso em ATMs que é
dotado da capacidade de recolher numerario dispensado e ndo retirado pelo cliente. D1 revela
ATM capaz de recuperar automaticamente o numerario nao retirado pelo cliente. A existéncia
de numerario sobre a base é detectada por sensores e o processador da ATM comanda todas
as acdes. E evidente que D1 e o presente pedido comungam o mesmo objetivo, contudo, as
implementagdes sdo totalmente diversas. A eleicdo de D1 como anterioridade é valida apenas
para antecipar a funcionalidade do dispositivo reivindicado e ndo para a realizacdo especifica
descrita. D1 ndo destitui a atividade inventiva do pedido.

TBR3386/17 Pedido trata de método que prové o desempilhamento e o transporte de cédulas
em caixas bancarios automaticos ATM. O método descreve as etapas envolvidas na retirada de
uma cédula de uma pilha de numerdrio disposta em um depdsito. A acdo envolve o emprego
de um membro de preensdo rotativo dotado de um dispositivo de engate mével que aplica
uma forca de arrasto radialmente crescente a cédula sempre que o membro de preensdo
rotativo girar sem mover a cédula em relacdo a pilha. D1 revela que o mesmo trata de um
mecanismo de desempilhamento, mais especificamente, tracionamento de folhas de papel
dotado de um rolete pré-tracionador associado ao rolete de alimentacdo. D1 ja revela o
artificio de associar mecanicamente de maneira cooperativa o rolete de alimentacdo pré-
existente a um rolete pré-tracionador que inicia a agdo de tracionar a folha aplicando uma
forca reduzida a mesma. Contudo, a operacdao de D1 ndo prevé a atuacdo do pré-tracionador
como um elemento que exerce uma forca reguldvel e seletiva de engate sobre a folha em
funcdo de seu deslizamento em relacdo a pilha; essa particularidade operacional do presente
pedido ndo pode ser considerada de implementacdao dbvia para um técnico no assunto a
época. Assim sendo, D1 isoladamente ndo é capaz de destituir a atividade inventiva. Nenhum
dos documentos do estado da técnica revela ou sugere (i) associar cooperativamente dois
elementos de captura de folhas (ou rétulos), um principal e um auxiliar, para executar (ii) a
acdo de aumentar a forca de arrasto de forma autbnoma sempre que houver tendéncia de
deslizamento entre a folha e o elemento de captura de principal.

TBR3422/17 Pedido descreve dispositivo eletromagnético de segurancga para registro de tempo
e controle de créditos e débitos em estacionamentos. O cartdo ao ser inserido na unidade
leitora emite o cddigo de identificacdo. Uma memoria do cartdo armazena uma senha que é
também armazenada na estacdo leitora. Uma vez reconhecida a senha é liberada a entrada no
estacionamento e inicio da contagem de tempo, cujo tempo inicial é gravado no cartdo. Na
saida do estacionamento, apds o reconhecimento da senha, o sistema compara o tempo de
entrada com o tempo real para determinar a taxa de estacionamento que, apds ser paga,
permite a liberagdo do cartdo. O sistema centralizado em D3 prevé essencialmente as mesmas
etapas de verificacdo de identificador do veiculo junto a uma base de dados presentes no
sistema localizado no presente pedido ndo evidenciando efeito técnico novo de modo que nao
se evidencia atividade inventiva. O presente pedido implementa no ambito local o que ja esta
presente em D3 no ambito centralizado. O fato da decisdo de acesso e comparacdo ser tomada
na leitora ao invés da central opera dentro da légica do técnico no assunto uma vez que o uso
de uma central visa a facilitar a atualizacdo destas informacgGes de acesso gravadas numa Unica
base de dados. Na medida em que este gerenciamento é transferido para a leitora local ndo ha
qualquer efeito surpreendente que justifique a atividade inventiva, se por um lado isso garante
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maior autonomia por outro lado a atualizacdo da base de dados de cada leitora é mais
complicada que no modelo centralizado. Partindo-se do estado da técnica que previa o modelo
centralizado, o técnico no assunto diante do problema técnico de como garantir autonomia
das leitoras seria levado a solucdo de levar a légica de comparacgao para as leitoras. O préprio
conceito de autonomia neste caso ja sinaliza ao técnico no assunto a solugdo a ser tomada. D3
de fato ndo prevé a troca de senhas do cartdo com a leitora autébnoma, no entanto, a solucao
de usar senhas como mecanismo de seguranca em sistema de identificacdo faz parte do
conhecimento geral comum para o técnico no assunto e nao agrega atividade inventiva. Esse
fato é confirmado pelo fato da titular ter colocado tal caracteristica no preambulo da
reivindicagdo e ndo em sua parte caracterizante.

TBR3339/17 Pedido trata de sistema de prevencdo e detec¢do, em tempo real, de fraude e
clonagem na autenticagdo de sistemas operativos com cartdo caracterizado por compreender
meios para: a) solicitacdo da autenticacdo; b) geracdo de numeros aleatdrios a serem
utilizados como apontador, sendo que a cada solicitacdo de autenticacdo sdo utilizados uma
nova chave de autenticacdo e um apontador. Em D1 uma chave de autenticacdo nova é
gravada a cada transacdo, ou seja, trata-se de um valor que é atualizado no cartdo a cada
transacdo. D1 trata de um método de autenticacdo entre cartdo e terminal especifico, pois D1
em nenhum momento cita a troca de dados entre terminais com uma central. A autenticacdo é
centralizada, ao invés de ser feita por terminal como em D1, o que possibilita a deteccdo de
clonagem em tempo real. Ademais no presente pedido nao sdo feitos cdlculos com func¢des
criptograficas como em D1, pois tratam-se de chaves criptograficas pré geradas, ndo sendo
portanto calculadas no instante da autenticacdo junto ao terminal. D3 mostra chaves de
autenticacdo pré gravadas, ndo sendo calculadas no instante da autenticacdo mas antes da
autenticacdo da transacdo, o que simplifica o processo de autenticacdo. Como D1 e D3 tratam
do mesmo campo tecnoldgico de autenticacdo de cartdes de usudrios sua combinacdo é
razodvel para o técnico no assunto. Em D1 temos uma chave de autenticacdo que é atualizada
no cartdo a cada transacdo enquanto que em D3 estd inerente o uso de um indexador que
pode ser sequencial ou ndo sequencial bem como a armazenamento da chave de autenticacdo
na central. Ademais a reivindicagao 1 limita-se a tratar de forma bastante genérica de um
sistema de autenticacdo que usa uma chave de autenticacdo e apontador novos a cada
transagdo. O técnico no assunto partindo da caracteristica de multiplos cddigos de
autenticacdo gravados previamente no cartdo em D3 poderia substituir o esquema
padronizado de leitura sequencial dos cédigos de autenticacdo por um apontador que fosse
atualizado/gravado a cada transacdo de forma dindmica, uma vez que D1 revela o uso de um
codigo de autenticacdo que ¢é atualizado a cada transacdo. Desta forma, hd uma
complementaridade entre D1 e D3 cuja combinagdo destitui as caracteristicas essenciais da
presente inven¢do, uma vez que ndo se detecta qualquer efeito técnico surpreendente nesta
combinagao.

TBR4309/17 Pedido pleiteia dispositivo e método de controle de consumo de energia em
equipamentos de regulacdo de vazdo em instalacbes de distribuicdo de fluidos. Em particular o
método descreve um sistema microprocessado de gerenciamento de energia dotado da
capacidade de monitorar o nivel de carga da bateria do equipamento e comutar sua operacao
entre trés modos distintos: dito modo de alerta, onde todos os seus subsistemas operam
plenamente; modo de repouso, onde sua CPU é operada em um modo de baixo consumo; e
dito modo de repouso profundo (hibernacdo) no qual a CPU é desligada e o consumo de
energia do equipamento é minimo. D1 descreve um processo e seu respectivo sistema que
verifica o nivel de carga de baterias de veiculos e, caso necessdrio, desconecta a alimentagdo
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elétrica de dispositivos embarcados de forma seletiva, via computador de bordo, para
preservar o restante da carga da bateria. D1 compartilha o mesmo objetivo declarado do
pedido em andlise: proporcionar a economia de energia de uma bateria utilizada em um
equipamento (no caso, um veiculo); entretanto, dada a disparidade das aplicacdes, as solugdes
aplicadas em D1, a saber, desligamento de dispositivos embarcados (ex.: som automotivo,
alarmes, etc.) e, em casos extremos, o desligamento do préprio computador de bordo e
receptor associado, divergem do conceito do presente pedido que almeja a manutencdo da
plena operagao do equipamento mesmo em condigdes restritivas de suprimento de energia. O
pedido tem atividade inventiva diante de D1.

TBR3558/17 Pedido pleiteia uma lavadora de roupas na qual seus circuitos de controle e de
interface com o usudrio estdo montados em um mddulo separado dos circuitos que acionam
os dispositivos de poténcia da lavadora que demandam um alto consumo de corrente
(motores, valvulas solenoides, etc.); tais circuitos de poténcia constituem-se em um dito
maddulo de poténcia, o qual estd instalado separadamente do médulo de controle. D1 descreve
detalhadamente a implementacdo de uma linha de comunicacao serial bidirecional e isolada
eletricamente entre um moddulo de controle eletrénico e um moddulo de acionamento
eletronico de poténcia para ser utilizado em eletrodomésticos. D1 tem como objetivo principal
a implementacdao de uma comunicacao serial bidirecional isolada entre os médulos MC e MP.
Contudo, isso ndo invalida o fato de que D1 efetivamente antecipa o emprego de mddulos
separados para os circuitos de controle (MC) e de poténcia (MP) em um equipamento
domeéstico, sendo a comunicacdo entre ambos realizada através de um chicote de fios
elétricos. D4 descreve detalhadamente a montagem de uma maquina de fazer pdo na qual
seus circuitos de controle eletrénico e de interface com usudrio sdo montados separadamente
dos circuitos de acionamento de seus dispositivos de poténcia, motor e resisténcias de
aquecimento. Independentemente de D4 detalhar disposicbes de elementos e formas de
montagem, a anterioridade relata que sua placa de poténcia opera dispositivos de alta
corrente e recebe comandos da placa de controle através de um chicote elétrico no qual
transitam apenas sinais de baixa voltagem. As caracteristicas técnicas reivindicadas ja
encontram-se reveladas em D1 e D4, de forma independente que desta forma é destituida de
atividade inventiva.

TBR3612/17 O pedido trata-se de um apito eletrénico acionado manualmente e em tempo real
com tons programaveis ativado por um botdo (1) pelo toque dos dedos do usuario, sendo o
equipamento fixado no pulso ou na cintura caracterizado por um circuito eletrénico (2),
transmissor com cédigos de identificacdo Unico adaptados para definir a poténcia do sinal
emitido e suas caracteristicas sonoras, alto falantes (3) e dispondo de chaves de navegacdo
para selecao das opgdes de programacgado por meio de um menu. D3 referente a um desenho
industrial integra o estado da técnica tanto como os demais naquilo que ele trazer de
elementos técnicos, uma vez que os aspectos ornamentais sdo desconsiderados no exame de
atividade inventiva. Usualmente desenhos industriais sdo usados como anterioridades de
patentes de criacbes de forma, em que tal forma agrega simultaneamente aspectos
ornamentais como técnicos relacionados a alguma funcionalidade. D3 revela um apito
eletronico portatil em que se observa a presenca de botdes de acionamento. D3 ndo menciona
bateria, chip eletronico, circuito eletronico, oscilador, amplificador ou alto falantes, mas tendo
em vista o objetivo final de se gerar sons eletronicos, é inerente para o técnico no assunto que
estas caracteristicas necessariamente deverdo estar presentes em D3. A programagdo por
menu de navegacao e display n3ao aparece em D3, no entanto, tendo em vista os
conhecimentos do técnico no assunto esta seria a op¢do dbvia de implementacdo. Ademais o
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pedido em exame se limita a descricdes genéricas tanto do menu de navegacdo como do
circuito eletronico que ndo permitem identificar qualquer elemento inventivo. A reivindicagdo
1, portanto ndo possui atividade inventiva diante de D3.

FIG. 1

TBR3019/17 A utilizacdo de parametros de condutividade / condutancia para o treinamento de
redes neurais com intuito de se construir um sistema online de determinacdo de
contaminantes ja se encontra previsto na combinacdo de D1 (calcula aditivos em combustiveis
utilizando-se de medi¢des de condutividade e temperatura), D2 (calcula a concentracdo em
funcdo da condutividade e temperatura) e D3 (calculo de contaminantes em uma amostra de
agua). Seria dbvio para o técnico no assunto tendo em vista que D3 usa uma rede neural para
deteccdo de contaminantes em dgua adaptar o sistema em D2 que usa de sensores de
temperatura e condutividade na construcdo de uma rede neural para calculo de
contaminantes visto que D1 revela sistema para deteccdo de aditivos em combustivel usando
como parametros dados de condutividade e temperatura. Embora D3 refira-se
especificamente a analise de contaminantes em agua, considera-se ébvio para um técnico no
assunto adaptar o método revelado em D3 para analisar a presenca de contaminantes em
outros sistemas fisicos ou quimicos ou bioldgicos, como, por exemplo, o sistema (mistura)
revelado em D2. Desta forma, a reivindicacdo 1 ndo possui atividade inventiva diante da
combinag¢do de D1, D2 e D3.

TBR4424/17 Pedido trata de sistema para leitura de informac¢des medicamentosas via cédigo
QR Code que acessa um servidor com banco de dados com as informagées de bulas médicas
associadas a cada QR Code lido e acessivel via internet, servindo de auxilio a deficientes
visuais, por exemplo, que poderdo dispor da informacdo por audio. D1 mostra o uso de
QRCodes em servigos de farmacias em o usudrio aponta sua camera ao QRCode e o aplicativo
recupera informagoes de video e texto com as informagdes médicas do produto tais como a
bula. A aplicagdo da presente inven¢do em servico SAC ou a especificagdo de protocolo FTP
constitui detalhes de implementacdo que ndo agregam atividade inventiva por serem
consideradas Obvias. As vantagens de seguranca obtidas com uso de protocolo FTP sdo
decorrentes deste protocolo per se, uma vez que a invengdo meramente utiliza protocolo ja
existente. As vantagens conferidas a inveng¢do sdo decorréncia direta do protocolo usado ndo
havendo atividade inventiva neste uso.

TBR563/17 O pedido trata de dispositivo sem fio para encaminhar dados para a aplicagdo
apropriada, que pode ser externa ou interna ao dispositivo sem fio, sem exigir um vetor de
transmissdo de mensagem explicito. D2 revela um sistema de troca de mensagens em

155



ambiente com multiprocessadores. D2 nao identifica o tipo de dados a ser gravado em um
registro de aplicagdo para definir o encaminhamento a ser adotado no envio de mensagens em
um dispositivo sem fio, tampouco especifica a acessibilidade de dispositivos externos. D2 trata,
ademais, de um problema técnico (reducdo da necessidade de bufferizacdo na troca de
mensagens entre processadores), distinto do apresentado no presente pedido. Desta forma,
D2 ndo destitui o presente pedido de atividade inventiva.

TBR3451/17 Pedido descreve aparelhos e processos para codificar e transmitir informacdes de
forma eficiente e precisa em enlaces de comunicacdo moéveis empregando técnicas de
mapeamento do tipo modulacdo multivalor. O pedido descreve a formacdo de pelo menos
duas palavras cédigos a partir das palavras de informacao digitais, a subsequente multiplicacao
dessas palavras cédigos por constantes convenientemente calculadas e adigdo dessas stream
de bits de comprimento temporal constantes para concretizar a transmissdo. Nenhuma das
anterioridades D1, D2 e D3 ensina ou mesmo sugere o cOmputo de constantes multiplicativas
para as palavras cédigo que contemplem a deterioracdo da relacdo S/N imposta pelas demais
palavras cédigo presentes. Tampouco essa peculiaridade técnica pode ser considerada ébvia a
época do depdsito do pedido.

TBR3346/17 Sistema e método para o controle de transmissdo de informac&es e de mudanca
de frequéncia de comunicacdo entre sistemas de comunicacdo de multiplexacdo de divisdo de
frequéncia (FDD) e de multiplexacdo de divisdo de tempo (TDD) usando qualquer esquema de
acesso multiplo é provido. D3 descreve que os canais de comunicacao para as duas estacoes
base sdo de ciclo de trabalho iguais; e é descrito que as estacdes conectadas BS1 e BS2 usem o
mesmo modo de transmissdo e ciclo de trabalho para qualquer quadro. D3 ndo utiliza um
transceptor dual, assim, usa o0 mesmo modo de transmissdo e ciclo de trabalho entre as
estacGes BS1 e BS2. Desta forma, o documento D3 ndo antecipa a caracteristica técnica de taxa
de transmissdo diferente para os sistemas TDD e FDD, dotando o presente recurso de
atividade inventiva.

TBR2998/17 O pedido trata de um método para operacdo de um aparelho de processamento
de video em resposta a selegdo de um anuncio associado com um programa de televisdo
sendo exibido enquanto um programa de software é executado. Partindo-se de D2 que trata
de guias de programas de televisdao em que o usuario seleciona um anuncio e desencadeia
uma acdo no aparelho de processamento de video, dado o problema técnico presente em
aplicativos de software, o técnico no assunto seria levado a adaptar a solug¢ao presente em D2
para o software de aplicacdo de computador sem esforco inventivo diante do problema
técnico colocado.

TBR572/17 O pedido reivindica elemento de desacoplamento que inclui um dado angulo
inferior a 45 graus com a vertical que é perpendicular ao plano refletor. O estado da técnica
revela a disposi¢ao de elemento de mesma fungdo a 90 graus. Tal caracteristica por otimizar as
caracteristicas de desacoplamento da antena no caso de radiadores bipolarizados evidencia
atividade inventiva.
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TBR3375/17 Pedido refere-se a um método de predicdo de radiofrequéncia que estima o nivel
de poténcia de um sinal de RF em uma determinada regido, usando légica fuzzy. D1 faz uma
estimativa baseada em quatro tipos de regides das quais utiliza parametros médios. A
perspectiva de se buscar uma predicdo mais completa utilizando-se uma massa muito maior
de parametros com medi¢des geocodificados que levam em conta as especificidades de cada
regido, e ndao meramente valores médios como um D1 constitui uma solucdo ébvia para o
técnico no assunto, uma vez que o pedido e a reivindicacdo ndo fornecem maiores
detalhamentos de como esses dados seriam tratados.

TBR623/17 Pedido trata de plataforma de telefonia que presta servicos incrementados aos
usudrios, sendo que a plataforma de comunicacdo de telefonia inclui um dispositivo de
entrada para receber uma selecdo do servico incrementado de comunica¢cdo de um usudrio;
um dispositivo de armazenamento que armazena os dados da conta relacionada com o
usudrio; um maddulo de verificacdo que verifica se o usudrio esta autorizado a receber o servico
de comunicacdo selecionado e se os dados armazenados da conta tém saldo suficiente para
pagar pelo servigo incrementado de comunicacao selecionado; e um processador programado
para prestar o servico incrementado de comunicacdo selecionado depois de o mddulo de
verificacdo ter completado com sucesso o seu processamento. D2 trata de pedidos de servigos
de comunicacdo para uma rede de um Uunico tipo, ou seja, ndo ha qualquer sugestdo para o
uso de redes externas de tipos diferentes. D2, contudo, menciona que o sistema usa cartao de
acesso a varias operadoras de telefonia. A recorrente alega que as figuras 4 e 5 apresentam
uma rede LAN ainda que citem o protocolo TCP/IP que é o protocolo de rede usado na
internet. De fato as figuras referem-se a uma LAN Ethernet. Entretanto, o técnico no assunto
poderia estender o mesmo conceito previsto em D2 para um sistema de conexao entre dados
de origem de multiplas redes usando técnicas conhecidas sem esforgo inventivo. D2, segundo
a recorrente, nao faz qualquer citacdo do uso de internet como um dos servicos prestados ao
usudrio. D2, contudo, apresenta indica¢cdes de que a variedade de servicos possiveis ofertados
pelo sistema é bem ampla, e inclui informagdes sobre mercado de ag¢des, resultados
esportivos, musica, propaganda e servigcos de fax mail. O técnico no assunto poderia estender
0 mesmo conceito previsto em D2 para servigos de internet usando técnicas conhecidas sem
esforgo inventivo. Desta forma o pedido ndo possui atividade inventiva diante de D2.

TBR2946/17 O pedido define um sistema de guias de programa de televisdo interativo que
inclui meios para recep¢do de comandos em que o mostrador de guia de programas é exibido
ao mesmo tempo em que o programa de televisdo é apresentado. A possibilidade prevista na
reivindicacdo do presente pedido de prever uma primeira listagem de programa para um
programa de video sob demanda e uma segunda listagem de programa para um segundo
programa de video sob demanda, ndo evidencia atividade inventiva uma vez que meramente
duplica uma funcionalidade de maneira ébvia para o técnico no assunto, uma vez que a
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caracteristica central continua sendo a exibicdo de um guia de programa ao mesmo tempo em
gue um programa de televisdo é exibido.

TBR3395/17 Pedido trata de método para avaliagdo das propriedades da carne usando-se um
scanner de absor¢do de energia de raios X dual ndo invasivo. D1 permite reconstruir a imagem
da secdo transversal de um objeto a partir das integrais de linha do coeficiente de atenuacgado
gue é dependente da energia emitida pela fonte. D1 ndo menciona um calculo para o
percentual de carne magra (ou um percentual de gordura). D2 realiza a medi¢do ndo invasiva
de propriedades de |3 ou carne utilizando-se uma fonte de raios gama dual, ou seja, D2 utiliza
uma fonte de raios gama diferente da fonte mencionada no pedido, que é de raios-x com
energia de 140 keV. A matéria reivindicada foi considerada inventiva.

TBR3424/17 Pedido trata de uma pele de tambor aperfeicoada que compreende um arco
substancialmente anular que tem um membro superior geralmente plano espacado de um
membro inferior geralmente plano, um aro interno circunferencial e um aro externo
circunferencial. D1 descreve métodos convencionais para tensionar e afinar uma pele de
tambor. E, que, para isso, a pele de tambor deve funcionar em conjunto com o casco do
tambor; pois, o tensionamento, é feito no préprio casco através dos parafusos de aperto. Em
contraste a presente inveng¢do ndo reivindica um material de pele de tambor que é esticado
sobre as bordas de um aro anular ou de um casco de tambor; mas sim define uma pele de
tambor conversivel que pode ser usada como um tambor independente ou ser acoplada em
um tambor ja existente. Nenhuma dessas modalidades de D1 mostra uma estrutura em que a
membrana esta presa (por meio de adesivo, rebite ou parafuso, por exemplo) entre um aro
superior e um aro inferior na forma de um sanduiche. O pedido, desta forma tem atividade
inventiva diante de D1.

TBR3557/17 Pedido trata de processo de enriquecimento de concentrados mecéanicos de
anatasio visando a obtencdo de rutilo sintético com baixos teores de terras raras e elementos
radioativos. D1 descreve todas as etapas reivindicadas do processo. Ademais, nos processos
sdo utilizados os mesmos minérios. A diferenca entre os processos esta no tipo do composto
utilizado na etapa de oxidacdo do produto filtrado e seco e na intensidade do campo
magnético utilizado na ultima etapa de separagdo magnética de alta intensidade. O requerente
descreveu como vantagens dessas modificacdes a diminuicdo do custo de manufatura sendo
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mantido a mesma qualidade do concentrado de titanio. A substituicdo da mistura na etapa de
oxidacdo é considerada inventiva, pois ndo foi citado ou sugerido em nenhum dos dois
documentos D1 e D2, a possibilidade da utilizacdo da referida mistura na etapa de oxidacao,
bem como a modificacdo da faixa de magnetizacdo da Ultima separagdo magnética.

TBR2909/17 Pedido a reivindicacdo 1 refere-se a artigos tubulares para petréleo sem costura
expansiveis do tipo OCTG. A reivindicacdo 2 refere-se a “Método de fabricagdo de artigos
tubulares para petrdleo sem costura expansiveis do tipo OCTG, como definidos na reivindicagéo
1. caracterizado pelo fato de que compreende a etapa de formag¢do de um tubo por um
processo de formagdo de tubo de aco sem costura, que é realizado em uma temperatura de
acabamento de laminagdo de 800°C ou mais; o que for necessdrio, realizando o tratamento de
normaliza¢Go apds a formagdo do tubo ser realizada, pelo processo de formagdo de tubo de
aco sem costura”. Na analise do efeito técnico obtido na presente invencao verificou-se que o
método descrito na reivindicacdo independente 2 promoveu modificacdes novas e
surpreendentes que geraram uma composicdao microestrutural, conforme reivindicagao
independente 1, ndo sugerida ou descrita em D1. Logo, ndo se trata de uma otimizacdo do
método que é decorrente de mera experimentacdo, pois a temperatura de tratamento
térmico numa regido bifasica ndo foi sugerida ou descrita no documento do estado da técnica.
A microestrutura e o método reivindicados no presente Recurso, conforme as reivindicacées 1
e 2 deste parecer, ndo foram descritos ou sugeridos nos documentos citados no
indeferimento. Ademais, o efeito técnico alcangado, no presente pedido, de suportar processo
de expansdo em uma razdo de expansao superior a 30% tendo razdo de desvio de espessura
da parede de 5% e com resisténcia a tragdo (TS) de 600 MPa ou mais, torna a invengdo
inventiva e nova.

TBR2913/17 Pedido refere-se a chapa de aco de bitola fina excelente em condi¢des de
superficie, conformabilidade e capacidade de trabalho e método de producdo da mesma. Os
documentos citados ndo descrevem a composicdo quimica reivindicada na liga, pois existe a
necessidade do elemento boro na composi¢do quimica da liga apresentada em D1. Em relacdo
ao método verificou-se que a nova faixa de temperatura reivindicada, no tratamento térmico
de recozimento, é inferior a faixa de D1. Ademais, o tratamento térmico de recozimento
ocorre em etapa Unica no presente pedido, enquanto em D1 existe a necessidade de duas
etapas sendo ambas na faixa de temperatura de 840°C a 900°C. Portanto, as temperaturas das
etapas descritas sdo diferentes das atualmente reivindicadas. O efeito técnico alcancado
obtém tamanho médio dos graos recristalizados da chapa de ago de 15 um ou mais e um valor
médio da relacdo de aspecto do tamanho de grao recristalizado da chapa de a¢o de 2,0 ou
menos. Ademais, reduziu-se a quantidade das etapas de recozimento, n3ao existe a
necessidade da adi¢do do elemento boro na composicao da liga e o controle da quantidade de
precipitados evita o entupimento dos orificios na producdo do aco. O pedido tem atividade
inventiva diante de D1.

TBR567/17 A invencdo refere-se a um fluxo de soldagem formulado para as aplicaces de
soldagem de tubos ou soldagem de um lado, que inclui um agente de liberagdo de gds, um
composto de alta fusdo e um composto de baixa fusdo. O fluxo de soldagem esta
especificamente formulado para as aplica¢Ges de soldagem de passo limitado as quais exibem
uma alta resisténcia ao impacto, boa destacabilidade de escdria, baixa absor¢cdo de hidrogénio
e de nitrogénio de metal de solda, e facilita a forma¢do de corddes de solda lisos e
consistentes. A composicao descrita no documento do estado da técnica ndo possui os
elementos obrigatdrios da reivindicagdo independente 1, a saber, FeO, Li,0 e K,0, MnO, Na,0,
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Si0,, TiO,, Zr,0. Ademais, nesta anterioridade existe a necessidade do elemento CaSiO; em sua
composicdo, ndo sendo necessario no presente pedido. Desse modo, a nova reivindicagao
independente demonstra claramente a inventividade do presente pedido devido as diferencas
descritas na composicdo e o efeito técnico alcancado de melhoria da formacgdo do cord3o de
solda.

TBR2988/17 Pedido trata de chapa de aco resistente a abrasdo. D1 do estado da técnica visa
produzir um aco com excelente usinabilidade que é obtida devido a presenca do enxofre que
forma, com o Ti e C, carbosulfetos de titanio. Ademais, a composi¢cdo descrita no exemplo em
D1 apresenta o elemento S, enquanto no presente pedido o enxofre é considerado como
elemento residual. O efeito técnico alcancado com a composicdo quimica reivindicada no
presente pedido n3o foi revelado no documento citado no indeferimento, a saber, melhoria da
resisténcia a abrasdo. Os ensinamentos descritos no documento D1 ndo revelam a presente
invengcdo como ora reivindicada, tampouco conduzem um técnico no assunto a prevé-la.
Portanto, o pedido tem atividade inventiva em relacdo a D1.

TBR3587/17 No presente pedido foi utilizado o pé de ferro puro, que possui uma maior
capacidade de compressibilidade em relacdo as ligas ferro baixa liga. Ademais, o processo em
duas etapas para a obtencdo do produto, ndo foi citado ou sugerido nos documentos do
estado da técnica. As modificacGes nas etapas do processo de obtencdo de material base de
valvula contendo compostos intermetalicos selecionados de trés grupos, Fe-Mo-Si, Co-Mo-Si e
Ni-Mo-Si, concomitantemente com a utilizacdo de um pd de ferro puro como matéria-prima
alcancam um efeito técnico ndo descrito nos documentos do estado da técnica, densidade de
6,7 g/cm’ ou mais e uma resisténcia a compress3o radial de 350 MPa ou mais, do material de
base de valvula de liga sinterizada. As caracteristicas técnicas descritas no presente pedido ndo
seriam obtidas de modo ébvio ou evidente do estado da técnica citado.

TBR3595/17 Método para fabricar tubo de aco inoxidavel martensitico. O método provoca um
amolecimento do ago antes do tratamento térmico de endurecimento por témpera final,
sendo efetuado apds o trabalho a quente do ago. Desse modo, a nova reivindicagao
independente 1 ndo foi descrita ou sugerida por nenhum dos documentos citados no
indeferimento, sozinhos ou combinados. Ademais, o efeito técnico alcangado com o presente
método também ndo foi previsto ou sugerido nas referidas anterioridades. O efeito técnico
alcancado nesta invencdo possibilitou um aumento na resisténcia a fratura por hidrogénio, ou
seja, fratura retardada. Nenhuma das anterioridades citadas no indeferimento tratou desse
problema, nem mesmo sugeriu a mesma solugdo para um problema diferente. A fratura por
hidrogénio estd relacionada com o aprisionamento do nitrogénio e hidrogénio durante as
deformagdes que ocorrem no trabalho a quente. Ndo seria 6bvio alcangar o efeito técnico
descrito no presente pedido a partir das anterioridades citadas.

TBR3542/17 Método de separagdo e recuperacdo de didxido de carbono de um gis de
subproduto, de uma fabrica de producdo de aco por um método de absor¢do quimica,
caracterizado pela utilizagdo ou uso de um calor de exaustdo de baixa temperatura produzido
na fabrica de producdo de aco. O didxido de carbono é separado e recuperado do géas que é
emitido a partir de uma fonte de geracdo de didxido de carbono em uma fabrica de producdo
de aco, incluindo 15% em volume ou mais desse gds, sem a introdugdo de uma nova fonte de
calor, sendo usado o calor de exaustdo de baixa temperatura na faixa de 120°C a 500°C,
produzido na fabrica de produgdo de a¢o. D1 e D2, juntos ou separados nao revelam nem
sugerem a matéria pleiteada na fase recursal, pois embora o processo de D1 ndo use fonte
adicional de calor para a separacgdo e recuperacdo de didéxido de carbono pelo método da
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absor¢do quimica do gas, na etapa de liberacdo do CO,, em D1 é necessaria uma faixa de
temperatura de 600-800°C, enquanto que no presente pedido o processo todo é executado
em uma faixa de temperatura mais baixa, entre 120°C e 500°C. O pedido tem atividade
inventiva diante de D1 e D2.

TBR3538/17 A invencgdo se refere a um método para o reparo de componentes recobertos
expostos a alta temperaturas de um motor de turbina a gads. Embora D1 trate de um método
de reparacdo de um componente de turbina de gas revestida, em que o componente
compreende um substrato e um sistema de cobertura de barreira térmica sobre o substrato,
ele ndo revela nem sugere a restauracdo das dimensdes originais e a reducao do peso do
componente reparado. D2 trata de um método de reparacao da ponta de laminas de motores
de combustdo da turbina. D2 refere-se a um substrato revestido com uma camada original
adesiva e ndo uma camada adesiva coberta com uma ceramica de topo, como é pleiteado no
método do pedido em tela. Logo o pedido tem atividade inventiva diante de D1 e D2.

TBR3552/17 Trata a invencgdo de tira ou chapa revestida pelo menos uma face com uma liga de
aluminio de brasagem caracterizada por conter a liga de alma 0,01% a 0,5% de itrio e tendo a
liga de aluminio pelo menos um elemento tal como Ag, Be, Bi, Ce, La, Pb, Pd, Sb, Y ou
mischmetal e de uma peca soldada por brasagem caracterizada por ser a referida tira ou chapa
soldada por brasagem com um outro componente de montagem por uma brasagem sem
fundente (fluxante) sob atmosfera controlada. O efeito técnico obtido em D1 esta relacionado
com a difusdo dos elementos de liga de brasagem na liga da alma, enquanto no presente
pedido trata-se da protecdo da liga de brasagem frente a oxidacdo e a todos os efeitos dela
decorrentes. Ademais, o método de brasagem descrito em D1 ocorre em vacuo, portanto, ndo
se trata de uma brasagem sem fundente sob atmosfera controlada. A diferenca considerada
como relevante na presente analise esta relacionada com o tipo de processo de soldagem por
brasagem descrito em D1, que ocorre em vacuo e utiliza equipamentos e parametros mais
complexos que os necessarios para a obten¢do de um produto, quando comparado com a
descricdo da reivindicacdo independente 1. O efeito técnico alcancado com a presente
inven¢do obtém um produto fabricado através do processo de soldagem por brasagem sem
fundente e com atmosfera controlada, economicamente viavel, sem gerar degrada¢do nas
propriedades finais dos trocadores térmicos automobilisticos e sem utilizar fluxo nem outra
preparacao de superficie complexa. Estas caracteristicas ndo foram descritas ou sugeridas nos
documentos citados no indeferimento, D1. Desse modo, as caracteristicas da soldagem da
brasagem da reivindicagdo independente 1, comprovam a inventividade e novidade do
presente pedido em relagdo ao estado da técnica citado.

TBR3560/17 O método de produgdo de ferro fundido, de acordo com a reivindicagdo
independente 1 é caracterizado por introduzir os materiais carbonaceos finos no leito
compactado de carvdo através de uma ventaneira, enquanto em D1 e D2 sdo utilizados
gueimadores. A ventaneira simplesmente transfere uma mistura de oxigénio e os materiais
finos carbonaceos para o leito compactado de carvdo, enquanto nos queimadores dos
referidos documentos ndo sdo injetados finos como tal, mas combustados pelo uso de
oxigénio, com inje¢do posterior. Desse modo, cumprem os queimadores func¢des diversas das
da ventaneira. Essa diferenca é relevante para alcancar o efeito técnico da presente invencao,
a saber, diminuicdo do consumo de combustivel para manter a temperatura adequada do
processo melhorando a eficiéncia do calor de combustdo de carvdes por injecdo de finos de
materiais carbondceos no leito compactado de carvao.
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TBR3584/17 Pedido trata de processo de granulacdo de matéria prima para sinterizacdo e
processo de fabricacdo de minério de ferro sinterizado. D1 ndo revela ou sugere a adi¢do de
um terco ou menos da quantidade total de adicdo de pd de coque como combustivel.
Ademais, o equipamento utilizado no processo de granulacdo do referido documento é
diferente do equipamento de granulagcdo do presente pedido, a saber, granulador tipo
rolamento enquanto no presente pedido foi utilizado um granulador de vibracdo e
amassamento. Logo, ndo seria ébvio utilizar esse documento como anterioridade para o
presente pedido devido as caracteristicas diferentes de controle dos processos de granulagao.
O método para fabricar minério de ferro sinterizado da reivindicagao independente 1 do
presente pedido, ndo foi descrito nas anterioridades citadas no indeferimento. O efeito técnico
da estabilizacdo da sinterizacdo foi alcancado com a diminuicdo na quantidade de coques
internos, sob a distribui¢do interna/externa, até quando um tergo ou menos da quantidade de
adicdo de finos de coque. Desse modo, o minério de ferro sinterizado pode ser produzido com
alta eficiéncia fazendo uso da instalagdo convencional, pela utilizagdo do pd fino
microparticulado e da lama abrasiva microparticulada produzida como subproduto em
siderurgias.

TBR3562/17 O pedido trata de composicdo de tubo de ago sem costura e método de produgdo
de tubo de aco sem costura. D1 ndo descreveu em nenhuma das composicdes apresentadas na
tabela 1 a composicdo da reivindicacdo independente 1. Em D1 existe a necessidade da adi¢do
do elemento Nb na composicdo do ago, enquanto na presente invengdo esse elemento foi
omitido sem que tenha sido sugerida tal omissdo em D1. Ademais, foram alcancadas as
propriedades de resisténcia necessarias aos tubos de aco sem costura através de um caminho
contrario ao previsto no conhecimento consolidado no estado da técnica, ou seja, sem a
necessidade do elemento Nb na composicdo quimica do aco. Desse modo, a composi¢cdo do
aco reivindicada apresenta o requisito de patenteabilidade referente a atividade inventiva.

TBR3600/17 Pedido trata de aco de baixa liga para produtos tubulares para campos
petroliferos tendo alta resisténcia a fratura por estresse por sulfetos. D1 ndo descreve a
composicdo da liga reivindicada na presente invengao, pois o teor do elemento Mn descrito no
exemplo X-4, do referido documento, esta fora da faixa reivindicada no presente pedido.
Ademais, ndo é somente o elemento Mn que promove o efeito técnico da presente invengao,
mas uma combinagdo de elementos como C e Mo. Ndo seriam simplesmente valores
arbitrarios que possibilitariam alcancar o efeito técnico proposto no presente pedido, ou seja,
um técnico no assunto ndo alcangaria os valores reivindicados de forma dbvia e evidente a
partir dos dados e conhecimentos descritos no documento citado no indeferimento. D1 cita
gue o Mn é um elemento prejudicial a resisténcia a fratura por estresse por sulfetos (SSC) e
nao deve ser adicionado, pois tem a capacidade de aumentar a capacidade de endurecimento
sendo o limite superior de 0,5%, mas deve ser relacionado com os teores de C e Mo. Portanto,
devido a relagao entre os elementos citados seria inimaginavel que um técnico no assunto
aumentasse o valor de Mn para 0,3% ou mais como no exemplo X-4. O efeito técnico
alcancado com a composicdo da liga reivindicada, ou seja, aumentar a resistente ao
trincamento induzido por sulfeto ndo seria ébvio para um técnico no assunto alcangar baseado
nas descricdes do documento D1.

TBR3582/17 Uso de uma liga de cobre-zinco para uma guia de valvula caracterizado pelo fato
que a liga compreende, % em peso, 60 a 61,5% de cobre, 3 a 4% de manganés, 2 a 3% de
aluminio, 0,3 a 1% de silicio, 0,2 a 1% de ferro, 0 a 0,5% de chumbo, 0,3 a 1% de niquel, 0 a
0,2% de estanho e o restante de zinco e impurezas inevitaveis. O efeito técnico obtido, através
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da liga de alta resisténcia ao atrito a seco nas guias de valvulas produzidas, especialmente em
temperaturas em torno de 300°C, que é a temperatura de operacao das guias de valvula nos
motores FSI, bem como manter uma elevada resisténcia a tracdo a quente sendo utilizada uma
quantidade de manganés muito inferior a descrita em D1 ndo seria ébvio. Desse modo, ndo
seria O6bvio restringir a quantidade de manganés na liga descrita na reivindicacdo
independente 1 da pdagina 2 do presente parecer a partir dos conhecimentos descritos ou
sugeridos na anterioridade citada no indeferimento. D1 ndo levaria um técnico no assunto a
chegar a presente invencdo, pois o referido documento somente cita a utilizacdo da liga em
anéis sincronizadores e nada foi citado sobre utilizar a liga para a produzir guias de valvula. As
demandas operacionais sdo completamente distintas, pois anéis sincronizadores necessitam
somente de resisténcia térmica com limites superiores a 100°C, logo nao seria légico utilizar
essa mesma liga na fabricacdo de guia de haste de vdlvula que devem resistir a temperaturas
entre 400°C a 500°C. Portanto, o presente pedido possui atividade inventiva.

TBR3565/17 Trata as inven¢des de método para produzir um material consumivel de soldagem
de ferro-liga e método para produzir um depdsito de soldagem de recobrimento de superficie
dura em um substrato. Em D1 ndo sdo apresentadas as caracteristicas técnicas essenciais da
presente invencdo, conforme descritas na reivindicagdo independente 1. A utilizacdo do grafite
em po, carbono, possibilitou um efeito técnico ndo descrito ou sugerido no documento citado
no indeferimento, de supersaturar a fornada com carbono a fim de conseguir uma relagcdo
Cr/C < 7,0. O carbono livre ndo se dissolve facilmente numa poga de solda fundida durante o
tempo de fusdo por arco devido ao tempo relativamente curto para formar depésitos de solda
de recobrimento de superficie duro nos substratos, 2 a 5 segundos. Desse modo, existe a
necessidade do tempo de 30 a 60 minutos para homogeneizacdo da composicdo descrita na
reivindicagdo independente 1. O recobrimento com uma composi¢ao uniforme possibilita um
desgaste homogéneo em servico e evita o desgaste prematuro. As diferencas apresentadas no
método para produzir um material consumivel de soldagem de ferro-liga que contém
carboneto para recobrimento de superficie dura em um substrato descrito na reivindicacdo
independente 1, sdo suficientes para descrever de forma clara, precisa e comprovar a
inventividade e novidade do presente pedido em relagdo ao estado da técnica citado.

TBR3564/17 Tratam as invengdes de fio compdsito de matriz metalica revestido com metal e
cabo compreendendo um nucleo do cabo e uma prote¢do. D1 ndo descreveu um revestimento
metalico ductil trabalhado a quente que cobre a superficie exterior do nicleo de compésito da
matriz metalica, em que o revestimento metalico ductil trabalhado a quente tem um ponto de
fusdo maximo de 1100°C. No referido documento foi apresentado um revestimento obtido
através do processo de fusdo, enquanto no presente pedido o processo de revestimento ndo
utiliza metal fundido no revestimento. Desse modo, ndo seria dbvio ou evidente a partir dos
conhecimentos descritos em D1 reproduzir o fio e cabo descritos no presente pedido.

TBR3586/17 Liga de cobre-zinco compreendendo, em peso percentual, 58,2 a 58,7% de cobre,
1,8 a 2,2 de aluminio, 2,4 a 2,8% de manganés, 0,9 a 1,2% de silicio, 0,2 a 0,35% de ferro, 0 a
0,3% de chumbo, até 0,3% de niquel, 0 a 0,3% de estanho, o restante sendo de zinco e as
inevitaveis impurezas que se destina a produtos semiacabados, intermedidrios e anéis
sincronizadores caracterizado por uma microestrutura com uma fracdo de fase beta de pelo
menos 80% e na qual a razdo da soma das concentragdes de ferro e manganés para a
concentragao de silicio é maior que ou igual a 2 e menor que ou igual a 3. A composicdo da liga
da reivindicacdo independente 1 do presente pedido foi descrita em D1 sendo, desse modo,
destituida de atividade inventiva. Entretanto, a descricao da microestrutura acima de 80% de
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fase beta, bem como a relacdo da razdo entre a quantidade de ferro e manganés pela
concentragao de silicio ser maior que ou igual a 2 e menor que ou igual a 3 ndo foram descritas
em nenhuma das anterioridades citadas. O efeito técnico da invencdo, reivindicacao
independente 1 deste parecer, estd relacionado com a formacdo da fase beta e se evitar a
formacdo da fase gama devido a combinacdo das concentragbes dos elementos ferro,
manganés e silicio dentro dos limites indicados. Desse modo, foram alcancados valores de
resisténcia ao desgaste, descritos na tabela 2 e valores médios para os coeficientes de friccao,
descritos na tabela 3, melhorados e, ademais, ocorreu uma melhoria da produtividade e
usinabilidade a baixos custos totais. A microestrutura da liga reivindicada nao foi descrita ou
sugerida no estado da técnica e desta forma o pedido possui atividade inventiva.

TBR3580/17 Pedido trata de processo de obtencdo de metais valiosos, a partir de um material
de alimentacdo que inclui as etapas sequenciais de: a) obter um material de alimentacdo na
forma de polpa, b) passar a polpa através de um dispositivo de oxigenagao e recircular a polpa
através do dispositivo de oxigenagao via tanque, c) passar a polpa oxigenada através da etapa
de lixiviagdo com a introducdao da polpa oxigenada nova. Na analise do processo de
recuperacao de metal descrito em D1 ndo foi apresentada a mesma sequéncia de etapas do
processo reivindicado. Ademais, o procedimento de recirculacio descrito no referido
documento possui objetivo diferente do apresentado neste pedido, a saber, recuperar os
volateis do processo de lixiviagdo para reduzir o consumo de componentes quimicos no
referido processo de lixiviagdo. Portanto, ndo existe a descricio da etapa b conforme
apresentada na reivindicacdo independente 1. Ademais, o objetivo do presente pedido é a
reciclagem da polpa através do cisalhamento em multiplos passes da polpa devido as
minusculas bolhas, desse modo, promovem um rendimento melhor na recuperac¢do do ouro,
em torno de 20% a 85%, em relacdo aos processos convencionais. O efeito técnico obtido com
o cisalhamento em multiplos passes da polpa provocado pelas minusculas bolhas promovem
uma melhora no rendimento na recuperacdo do ouro. Ademais, ocorreu uma reducdo
significativa no tempo de lixiviagdo requerida, redugao dos tempos de lixiviagdo de 75% a 70%;
bem como um menor custo operacional pelo fato de requerer menos oxigénio, 20 a 200
kg/ton. Desse modo, o presente pedido possui atividade inventiva.

TBR3599/17 Pedido trata de material compdsito para mancal liso, com uma camada de
suporte de ago, com uma camada de metal do mancal de uma liga de cobre que apresenta de
0,5 a 5% em peso de niquel, 0,25 a 2,5% em peso de silicio, menor ou igual a 0,1% em peso de
chumbo e o resto de cobre e com uma camada de deslizamento aplicada sobre a camada de
metal do mancal, caracterizado por a camada de metal do mancal apresentar um limite de
escoamento de 150 até 250 MPa. D1 apresenta uma camada com uma liga binaria ou terndria
contendo pelo menos dois elementos diferentes da camada descrita na reivindicacdao
independente 1. Portanto, ndo seria ébvio prever um limite de escoamento de 150 até 250
MPa em uma liga que ndo foi descrita ou sugerida no referido documento. D2 descreve ligas
com uma quantidade de elementos superior ao reivindicados no presente pedido. Ademais, as
composicoes de ligas para a referida camada sdo diferentes da reivindicada no presente
recurso, bem como existe a necessidade de particulas duras nas camadas de D2 enquanto
essas particulas e as composicdes das ligas ndo foram reivindicadas no presente pedido. O
efeito técnico da camada de metal do mancal, que foi aplicada sobre a camada de suporte de
aco, foi descrito pelo limite de escoamento de 150 até 250 MPa, tendo uma camada de
deslizamento sobre a camada de metal do mancal. Ademais, os coeficientes de dilatacdo
térmica oferecem vantagens em casos de aplicagdo como de carcagas de ago, enquanto a
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resisténcia, a dureza, as propriedades triboldgicas e corrosdo apresentam faixa de valores
similares aos mancais de chumbo e bronze classicos.

TBR3573/17 O presente pedido trata de um fio revestido com papel molhado que resiste ao
percurso denominado percurso livre do fio revestido que tem um comprimento de 1,4 m
sendo essa a distancia entre a saida do tubo de orientacdo (5) até antes da introducdo no
banho de metal liquido (6) da panela. O efeito técnico alcancado permite que o papel ndo
gueime durante o trajeto e ao entrar em contato com o metal liquido ocorra o processo de
pirdlise antes da degradacdo total, que deve ocorrer somente quanto o material estiver no
fundo da panela. A simplicidade da técnica, com baixo custo de implementacdo e o efeito
técnico alcangado possibilitam constatar a atividade inventiva da presente invengdo. As
anterioridades citadas no relatdrio de busca ndo conseguem descrever as caracteristicas
técnicas descritas na reivindicacdo independente 1 e nem alcangar o efeito técnico de garantir
as propriedades necessdrias para manter a integridade da camada de papel durante o
percurso descrito, de modo a evitar qualquer combustdo do papel.

TBR3593/17 Pedido trata de aco inoxidavel austenitico que consiste em porcentagens em
peso, baseado no peso total do aco: 0,05 a 0,2 de carbono; 0,08 a 0,2 de nitrogénio; 20 a 23 de
cromo; 25 a 27 de niquel; 1 a 2 de molibdénio; mais do que 1,5 a 4,0 de manganés; 0,20 a 0,75
de nidbio; até 0,1 de titanio; até 0,5 de silicio; até 0,30 de aluminio; até 0,02 de enxofre; até
0,05 de fosforo; até 0,1 de zirconio; até 0,1 de vanddio; ferro residual e impurezas inevitaveis.
Na analise técnica do recurso verificou-se que a faixa de composicdo do elemento Mn nao foi
sugerida ou descrita nas anterioridades citadas. A composi¢do utilizada para identificar a falta
de atividade inventiva, descrita em D1 esta fora da faixa reivindicada no presente recurso.
Ademais, no referido documento somente foi descrito que a adicdo do elemento Mn na
composicdo da liga produziu um aumento da resisténcia a oxidagdo e da resisténcia a fluéncia.
Entretanto, ndo foi sugerido ou descrito valores superiores aos apresentados no referido
documento para a composicao do elemento Mn. Logo, a faixa reivindicada no presente pedido
ndo decorre de maneira evidente ou ébvia do estado da técnica. O efeito técnico provocado
pela adicdo intencional do elemento Mn na liga, dentro da faixa reivindicada, promoveu a
mitigacdo dos efeitos da vaporizacdo do éxido de cromo gerando uma deplecdo menor, com
uma melhora da resisténcia ao ataque corrosivo em temperaturas elevadas. Portanto, a faixa
reivindicada do elemento Mn representa uma contribui¢cdo ao estado da técnica e ndo uma
mera selecdo arbitraria a partir do estado da técnica por promover um aumento da resisténcia
a corrosao e da resisténcia a fluéncia da liga.

TBR3561/17 O equipamento de fabrico de ferros compactados, de acordo com a reivindicagdo
independente 1 é caracterizado ter ranhuras concavas formadas continuamente ao longo de
uma dire¢do do cilindro com um passo (P) entre as pluralidade de partes protuberantes na
faixa de 16 mm a 45 mm; e com a superficie de guia da calha de guia compreendendo uma
superficie inclinada reta e uma superficie inclinada curva; com raio de curvatura da superficie
inclinada numa faixa de 1700 mm a 1900 mm; e com relagdo de uma altura hl da parte
superior da superficie de guia para uma altura h2 da parte mais baixa da superficie da guia
esteja numa faixa de 5,0 a 6,0. D1 descreve um equipamento de briquetagem de material
contendo ferro tendo os cilindros ranhuras concavas e protuberancias. Entretanto, esse
documento ndo descreve os formatos das ranhuras e as protuberancias descritas no presente
pedido. Ademais, os efeitos técnicos alcancados ndo foram descritos ou sugeridos, a saber: (i)
o formato corrugado dos ferros compactados obtidos facilita a capacidade de esmagamento
na etapa seguinte; (ii) o passo (P) descrito possibilita que os ferros compactados sejam
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adensados corretamente para manter o rendimento do processo; e (iii) a superficie inclinada
reta possibilita uma velocidade uniforme na calha de guia. As diferencas apresentadas no
equipamento de fabrico de ferros compactados, conforme descrito na reivindicacao
independente 1 sdo suficientes para comprovar a inventividade e novidade do presente
pedido em relagdo.

TBR3570/17 Pedido trata de processo para reduzir a nocividade das veias segregadas de um
aco, aco de alta resisténcia mecanica e alta resisténcia ao desgaste, processo para fabricar uma
peca de aco e peca de aco. D1 ndo descreveu uma composicao de liga de acordo com a
apresentada neste parecer. No referido documento a composicdo da liga, utilizada para o
indeferimento, apresenta o elemento Cu como elemento essencial na composicdo e o
elemento S esta fora da especificacdo descrita na reivindicacdao independente 1 do presente
parecer. Ademais, os elementos Ni, Ti e Zr estdo presentes na composicao da liga, conforme
descrito nos exemplos da tabela 4 do relatdrio descritivo. Desse modo, as faixas iniciais das
composicdes devem estar descritas na reivindicacdo independente do presente pedido.
Portanto, a reivindicacdo independente do presente pedido deve ser reformulada para
descrever a invencdao de forma clara, precisa e inventiva em relacdo a D1. No referido
documento do estado da técnica ndo foi descrita nem sugerida a composicdo da reivindicacao
independente 1 do presente parecer. Logo, o requisito de patenteabilidade referente a
atividade inventiva existe na presente invencdo. O efeito técnico da presente invencdo produz
um ago cujas veias segregadas apresentem uma nocividade sensivelmente reduzida. Desse
modo, as propriedades do aco obtido sdo equivalentes as dos acos conhecidos, mas com o
ganho de serem utilizados uma quantidade de elementos quimicos inferior aos descritos nas
ligas do estado da técnica.

TBR3602/17 Pedido trata de processo para a producdo de tubos de aco de precisdo produzidos
a frio, especialmente estirados a frio, para a aplicacdo especialmente como tubos cilindricos
submetidos a pressdo, com adicdo opcional de um ou mais elementos de liga, bem como
impurezas devido a fundicdo. Na andlise técnica verificou-se que as composi¢cOes descritas em
D1, apresentam o elemento Cr como essencial na composi¢cdo da liga, enquanto na presente
invencdo esse elemento é opcional. Ademais, existe também o elemento Mo como essencial
na composicao da referida anterioridade. Desse modo, a composi¢do reivindicada ndo poderia
ser alcangada através dos ensinamentos descritos em D1. Portanto, a composi¢do reivindicada
possui atividade inventiva. O efeito técnico alcangcado com a liga do presente pedido possibilita
alcangar uma redugdo na espessura de parede dos revestimentos cilindricos de até 30%.
Portanto, o efeito técnico da composicdo da liga ndo decorre de maneira evidente ou ébvia do
estado da técnica citado.

TBR3601/17 Pedido trata de tubos de aco sem costura excelentes em resisténcia, dureza e
capacidade de soldagem, particularmente adequados para linhas de fluxo submarinas, e ao
método de produgcdo do mesmo. Um tubo de aco sem costura na condi¢cdao de temperado
tendo uma composicdo quimica consistindo em, % em massa, C: 0,03 a 0,08%, Mn: 0,3 a 2,5%,
Al: 0,001 a 0,10%, Cr: 0,02 a 1,0%, Ni: 0,02 a 1,0%, Mo: 0,02 a 0,8%, Ti: 0,004 a 0,01 0%, N:
0,002 a 0,008%, Ca: 0,0005 a 0,005%, e o saldo sendo Fe e impurezas, com ndao mais de 0,25%
de Si, ndo mais que 0,05% de P, ndao mais que 0,005% de 5, menos de 0,005% de Nb, e menos
de 0,0003% de B como impurezas, e tendo uma microestrutura consistindo em ndo mais que
20% em volume de ferrita poligonal, ndo mais que 10% em volume de uma microestrutura
mista de martensita e austenita retida, e o saldo sendo bainita. B pode ser 0,0003 a 0,001%.
Mg e/ou REM podem estar contidos. Destaca-se que na composi¢do da liga do estado da
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técnica D1 existe a necessidade também dos elementos cobre e vanadio. Portanto, a referida
liga em D1 contém os elementos vanadio e cobre que ndo sdo necessarios no presente pedido.
Ademais, o teor do elemento silicio nessa liga em D1 também encontra-se fora da faixa
reivindicada no presente pedido. Desse modo, ndo seria dbvio para um técnico no assunto
realizar tantas modificagGes que nao foram sugeridas ou descritas no documento D1 para
alcangar a composigdo da reivindicagao 1. O efeito técnico da invengado esta relacionado com a
formacdo de uma microestrutura, apds ser temperada e antes de ser revenida, consistindo de
até 20% em volume de ferrita poligonal, e até 10% em volume de uma microestrutura mista de
martensita e austenita retida, e o saldo sendo bainita, e o tubo de aco apds ser revenido
apresenta um limite de elasticidade de 565 MPa ou mais e uma temperatura de transicdo de
energia de -60°C ou menos. Desse modo, foi alcancado valores de resisténcia com uma
quantidade de elementos de liga inferior aos apresentados no documento D1, bem como
especificidades do método que também ndo foram descritas na referida anterioridade. Na
analise técnica do recurso verificou-se que a composicao do tubo reivindicado na reivindicacao
independente 1 ndo foi descrita ou sugerida no documento citado.

TBR3594/17 O pedido se refere a adi¢cdo de niabio a ligas que formam vidro baseada em ferro
e vidros contendo Cr-Mo-W baseados em ferro. Mais particularmente, a presente invencdo se
refere a mudar a natureza da cristalizacdo resultante na formacdo do vidro que pode
permanecer estavel em temperaturas muito mais altas, aumentando a capacidade de formar
vidro e aumentando a dureza devitrificada da estrutura nanocompdsita. A complexidade para
a obtencdo de uma liga amorfa/vitrea é dificilima. Portanto, ndo é trivial a sua obtencdo
devido, principalmente, ao desconhecimento sobre os mecanismos de formacdo dessas ligas
amorfas. Ademais, as tentativas de obtencdo de ligas amorfas utilizam uma triade de regras
empiricas, mas mesmo que sejam obedecidas podem ndo alcancar o éxito esperado. Logo, a
combinacdo dos documentos contendo ligas completamente diferentes, como no caso dos
documentos D1, D2 e D3, ndo seria dbvia para alcancar a composicdo da liga reivindicada no
presente parecer. D1 tem por objetivo aumentar a temperatura de cristalizacdo das ligas
sendo esse objetivo completamente diferente do descrito no presente pedido. Logo, ndo seria
Obvio para um técnico no assunto utilizar essa referéncia. D2 tem por objetivo criar novas
composicoes de ligas amorfizdveis, sendo que as composicdes sdo completamente diferentes
das apresentadas no presente pedido. D3 tem por objetivo cristalizar ligas amorfas,
entretanto, nenhuma das composi¢ées apresentadas possuem os elementos descritos na
reivindicacdo independente 1. O efeito técnico alcancado com a adi¢do do elemento Nb na
composi¢cdo da liga do presente parecer pode provocar a supersaturagdao do niébio com a
ejecdo do nidbio do sélido de modo a diminuir a cristalizacado e, possivelmente, resultando em
tamanhos reduzidos da fase/granulometria conforme cristalizado. Logo, ocorreu um aumento
da capacidade de amorfizagao da liga, sendo esse efeito técnico relevante quando comparado
com o estado da técnica citado. A composicdo da liga, descrita na reivindica¢do independente
1 n3o foi sugerida nas anterioridades citadas no indeferimento, sozinhas ou combinadas, e ndo
decorre de maneira evidente ou ébvia do estado da técnica.

TBR3603/17 Pedido trata de processo de fundi¢do de liga de magnésio. D1 ndo descreve duas
etapas na aplicacdo da pressdo durante o processo de fundicdo sob pressdo. Ademais, os
valores descritos da pressdo, na dita anterioridade, estdo préximos de 50 MPa, enquanto no
presente pedido variam até 180 MPa. Portanto, ndo seria dbvio para um técnico no assunto
indicar as duas etapas de pressdo e os respectivos valores das faixas de pressdo reivindicadas,
conforme descrito no presente pedido, a partir do estado da técnica citado e obter os efeitos
técnicos inesperados nas propriedades dos produtos da presente invencdo. O processo de
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fundicdo sob pressdo descrito em D1 apresenta uma pressdo sendo efetuada em uma Unica
etapa e variando até 50 MPa. Logo, ndo foram descritos, ou sugeridos, motivos para o
aumento da pressao nos valores indicados no presente pedido e que esse aumento ocorresse
em duas etapas. Desse modo, o processo reivindicado, ndo poderia ser alcancado através dos
ensinamentos descritos em D1. O efeito técnico alcancado com o processo do presente pedido
possibilita uma alteracdo no ponto de fusdo da liga devido a pressdo, sendo obtido uma
camada superficial com grdos finos. Quando o metal se torna pressurizado, o ponto de
equilibrio da fusdo aumenta, isto é, o metal resfria abruptamente. Desse modo, foram obtidos
produtos com caracteristicas de excelente resisténcia a deformag¢do em temperatura elevada,
alta ductilidade e boas propriedades de resisténcia a corrosdo. Portanto, o efeito técnico do
processo da presente invencdo ndo decorre de maneira evidente ou obvia do estado da
técnica citado. Logo, a reivindicacdo independente 1 apresenta atividade inventiva.

TBR2912/17 Trata a invencdo de composicdo de produto de aco com alta resisténcia a HIC. D1
apresenta na composi¢cdo do produto o elemento Nb como essencial, enquanto no presente
pedido ndao existe a necessidade desse elemento. O efeito técnico alcangado com a
composi¢do quimica reivindicada no presente pedido nao foi revelado em nenhum dos
documentos citados no indeferimento sozinhos ou em combinagdo, a saber, obter uma
resisténcia a HIC melhorada devido ao tamanho da particula de TiN ser de 30 um ou menos. Os
ensinamentos descritos nos documentos citados no indeferimento, sozinhos ou em
combinac¢do, ndo revelam a presente invencdo como ora reivindicada, tampouco conduzem
um técnico no assunto a prevé-la. Portanto, o requisito de atividade inventiva é claramente
atendido.

TBR2903/17 O pedido trata de composi¢do chapa fina de aco de alta razdo de elasticidade e
alta resisténcia. O estado da técnica D1 trata da composicdo de um tubo de ago inoxidavel
martensitico soldado com excelente resisténcia a corrosdao com uma microestrutura do metal
base composta de mais do que 50% de fase martensitica, em volume, e 10% a 45% da fase
ferritica, podendo ser 0% de fase ferritica. A microestrutura do metal de solda compreende a
fase martensita de 70% a 95% e a fase austenita de 5% a 30%, em volume. As fases presentes
no tubo de aco inoxidavel da presente invencdo sdo composta de uma microestrutura tendo
40% ou menos de fase austenita residual, de 10% a 60% da fase ferrita e 25% ou mais de
martensita temperada, em volume, em uma fase dupla de ferrita e martensita, com a fase
martensita como fase base. Desse modo, fica claramente observado que a microestrutura
reivindicada no presente Recurso ndo foi descrita no documento citado no indeferimento. Os
efeitos técnicos alcancados ndo seriam ébvios a partir dos conhecimentos descritos em D1. A
capacidade de trabalho a quente é melhorada, significativamente, devido a microestrutura
com fase dupla de ferrita e martensita e tendo uma quantidade residual da fase austenita.

TBR3575/17 Trata a invencdo de método para controle vibratério da formacdo de bolhas de
um banho metalico em uma panela de fundicao e dispositivo para o controle da formagao de
bolhas de um banho metdlico em uma panela de fundicdo com a inclusdo de um filtro
analdgico passa-alta e a substituicdo para método de filtragem RMS. D1 visa controlar o fluxo
de gds em uma panela de fundicdo através da medicdo da vibragcdo da panela de fundicdo,
enquanto no presente pedido o objetivo é controlar a formacdo de bolhas, ainda que seja
também pela medicdo da vibragdo, porém utilizando-se de meios diferentes para tal medicao.
D2 pertence ao ramo do processamento de sinais digitais e que um técnico no assunto
precisaria ter conhecimento deste ramo tecnolégico, logo, fica evidente a atividade inventiva
do presente pedido, pois existe a necessidade do técnico no assunto ter conhecimento dos
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ramos da siderurgia e de processamento de sinais digitais para se chegar a conclusdo técnica
encontrada. Ndo somente o campo de aplicacdo é distinto, mas também ndo ha qualquer
sugestdao de que tais documentos deveriam ser combinados para se chegar a invencao e,
mesmo que fossem combinados, ndo se realizaria a invencdo tal como definida na
reivindica¢do independente 1.

TBR4413/17 Pedido trata do processo para lixivia de montes de minérios de sulfeto com as
etapas de aglomeracdo ou umectacdo de uma alimentacdo de minério. O processo
reivindicado apresenta como diferencial, em relacdo a D1, a adicdo de indculo bacteriano
durante a aglomeragdo sendo que essa adicdo deve ocorrer préxima a extremidade de saida
do aglomerador. Com essa modificacdo ocorre uma inoculagdao mais eficaz durante o processo.
O efeito técnico da invengdo promove uma inoculagdo mais eficaz, por meio da introducdo do
inbcuo em uma regido com condi¢cdes fisicas menos severas durante o processo de
aglomeracdo, que minimiza a exposicdo da bactéria no indcuo. O efeito técnico alcancado
através da reivindicagdo independente 1, ndo seria decorrente de maneira evidente ou ébvia
do referido documento do estado da técnica D1.

TBR4414/17 Pedido trata de método para tratar termicamente um pdé de tantalo
guimicamente reduzido. O método reivindicado apresenta como diferencial, em relacdo a D1,
(i) a faixa de temperatura para o tratamento térmico, (ii) a faixa de energia do micro-ondas,
(iii) o patamar de temperatura durante o tratamento térmico. As caracteristicas citadas acima
em relacdo ao método da presente invencdo ndo sao descritas nem sugeridas na anterioridade
citada. O efeito técnico da presente invencdo aumenta a capacidade de capacitdncia do pé
metalico tratado termicamente mediante energia de micro-ondas, em 5% ou mais. O objetivo
é alterar a estrutura de poro de metal ou do pds de éxido metdlico com a energia de micro-
ondas. O efeito técnico descrito na invencdo também ndo foi descrito ou sugerido em D1.
Desse modo, a reivindicacdo independente 1 atende ao requisito de atividade inventiva.

TBR4415/17 Pedido trata de tubo de aco para tubulacdo de alta resisténcia superior em
resisténcia ao envelhecimento apds encruamento e chapa de ago para tubulagdo de alta
resisténcia e métodos de produgdo da mesma. Na analise técnica verificou-se as caracteristicas
especificas descritas na reivindicagao independente 1, da peticao de recurso, de composi¢ao
de chapa de ago para um material para tubo de a¢o nao foram descritas em D1. No referido
documento o teor do elemento Mo deve ser igual ou superior a 0,1%, % em peso, sendo que o
Mo deve ser adicionado para aumentar a temperabilidade do a¢o. Ademais, esse valor
somente é conseguido se for combinado com a adicdo do elemento B. Portanto, D1 ndo
descreveu ou sugeriu que o elemento Mo deve ser inferior a 0,1%, % em peso, e que existe
uma relagdo do Mo com o elemento Mn. Ademais, o efeito técnico do presente pedido tem
como objetivo aumentar a resisténcia a tensdo de envelhecimento por meio da relacdo dos
elementos Mo/Mn. D1 ndo foi suficiente para descrever a presente invengdo ou sugerir uma
modificagdo da composicdo de modo a alcangar o efeito técnico descrito. Desse modo, o
presente pedido atendeu aos requisitos de patenteabilidade referente a atividade inventiva.

TBR2897/17 Pedido trata de processos e composicdes que compreendem um grupo de novos
cassetes de expressdo que fornece niveis significativamente aumentados do acumulo das
sequéncias de aminodcidos de Cry3B e de variante de Cry3B inibidoras de Coledpteros quando
estas sdo expressas em plantas. Esse cassete de expressdo/vetor, construido a partir da SEQ ID
No. 11, expressa niveis normalizados 20 vezes mais altos do que o vetor padronizado. Assim, o
recorrente esclareceu a relevancia da modificagdo na posicdo 349 da SEQ ID No. 12 do
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presente pedido quando comparada com a SEQ ID No.100 de D3. De fato, o presente pedido
se trata de uma invenc¢do de selecdo do cassete de expressdo/vetor genericamente descrito
em D3. O estado da técnica mais préximo nao descreveu explicitamente as SEQ ID Nos. 21 ou
23, ora requeridas para protecao.

TBR2978/17 Pedido trata de processo para preparar uma formulacdo enzimatica instantanea,
formulacdo enzimdtica instantanea, composicdo de carga de alimentagdo, e, uso de uma
formulagdo enzimatica instantanea. O estado da técnica revela que nenhum dos documentos
citados indica o conjunto de etapas processuais tal como ora reivindicado. Mesmo D1, que
constitui o estado da técnica mais préximo, apenas se refere a um processo para preparar uma
composicdo enzimatica compreendendo as etapas de (i) preparar uma solug¢do aquosa
contendo pelo menos uma enzima e um sal inorganico soluvel, em que a concentra¢do deste
ultimo é de 5% do peso da enzima e em que este sal inorganico compreende um cation
divalente consistindo de zinco e magnésio e (ii) secar a solugdo preparada em (i)
transformando-a em pd. Nada no estado da técnica indica ou sugere que esse pd tenha
tamanho médio de particula entre 30 e 300um ou que se prossiga a pulverizacdo até a
aglomeracdo, com auxilio por exemplo, de solu¢des aglutinantes até que o tamanho médio de
particula chegue a faixa de 0,5 a 8mm (500 a 8.000 um).

TBR3041/17 Pedido trata de método para produzir uma substancia alvo usando um
microorganismo, caracterizado pelo fato de compreender as etapas de -cultivar o
microorganismo em um meio para produzir e acumular a substancia alvo no meio e coletar a
substancia alvo, em que o microorganismo é construido de uma cepa parental do
microorganismo tendo uma via de cadeia respiratdria de alta eficiéncia de energia e uma via
de cadeia respiratéria de baixa eficiéncia de energia como vias de cadeia respiratéria, e o
microorganismo é uma cepa mutante ou uma cepa recombinante genética tendo ou uma ou
ambas as caracteristicas seguintes: (A) a via de cadeia respiratdria de alta eficiéncia de energia
e melhorada (B) a via de cadeia respiratdria de baixa eficiéncia de energia e deficiente, e em
que a substancia alvo e selecionada do grupo consistindo de L-aminoacidos e acidos nucleicos.
D3 se refere a um método para produzir uma substancia alvo por fermentagdo microbiana em
que a habilidade natural do microorganismo de produzir NADPH a partir de NADH é
artificialmente elevada por meio do aumento do ndmero de cdpias de um gene que codifica a
enzima NAD transhidrogenase. Nenhum dos documentos do estado da técnica se refere a um
método para produzir substancias-alvo, em especial aminoacidos, por meio do emprego de
uma Escherichia coli transgénica modificada para ter cdpias adicionais do operon cyo (que
codifica a oxidase do tipo bo). D3 é o estado da técnica mais proximo, pois também trata do
aumento da eficiéncia de producdo de aminodcidos L por meio do emprego de uma bactéria
transgénica com aumento do nimero de cdpias de um gene da cadeia respiratdria, mas esse
gene ndo é o operon cyo, tal como consta nos exemplos do relatdrio descritivo, ndo havendo
qualquer sugestdo para que um técnico no assunto viesse a utilizar o operon cyo, que codifica
a oxidase bo, em vez da enzima NAD transhidrogenase de D3. Em consequéncia, retira-se aqui
a objecdo levantada pela primeira instdncia quanto a caréncia de atividade inventiva e
incidéncia no artigo 8° c/c artigo 13 da LPI.

TBR3347/17 Pedido trata de microorganismos do género Bifidobacterium, que sdo Uteis para
prevenir contra diarreia causada por bactérias patogénicas, bem como ao uso dos referidos
microorganismos para a prepara¢do de um suporte ingerivel e a uma composi¢cdo contendo o
mesmo. O problema técnico alegado no presente pedido é o de fornecer cepas bacterianas
adicionais que apresentem propriedades benéficas ao homem e/ou animal. A recorrente
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revela que tal problema foi resolvido com o provimento de novos micro-organismos
pertencentes ao género Bifidobacterium que possuem a capacidade de impedir a colonizagdo
do intestino por bactérias patogénicas causadoras de diarreia e com o uso de tais novos micro-
organismos na preparac¢dao de um material de suporte ingerivel. Nenhum dos documentos D1 a
D3 revela as cepas especificas de Bifidobacterium reveladas no presente pedido, quais sejam
Bifidobacterium longum CNCM [-2169 e Bifidobacterium longum CNCM 1-2170. Portanto, ndo é
possivel afirmar que um técnico no assunto identificaria de forma dbvia as cepas especificas
ora descritas, mesmo tendo conhecimento, genericamente, dos efeitos benéficos de cepas de
bactérias probidticas. Desta forma, é possivel reconhecer mérito inventivo na matéria ora em
analise.

TBR3406/17 Pedido trata de sondas para detecgdo de acido nucléico, que compreendem um
par de oligonucleotideos complementares rotulados de fluoréforos/ extintores, um dos quais é
mais curto do que o outro, sdo capazes de detectar alvos de filamento uUnico e de filamento
duplo em reacgGes de hibridizacdo e reagdes de amplificagdes com deteccdo em tempo real. As
sondas de filamento duplo de igual comprimento sdo Uteis nas reacdes de amplificacdo de PCR
com deteccdo em tempo real. D1 revela sonda fita dupla na qual uma das fitas compreende
um ligante (que pode ser um emissor de fluorescéncia) e a outra fita compreende um anti-
ligante (que pode ser um extintor de fluorescéncia - quencher). Porém, D1 ndo revela sonda
fita dupla formada por fitas de diferentes tamanhos, util para a discriminacdo de alelos com
uma Unica base ndo pareada. Desta forma D1 ndo é considerado prejudicial a patenteabilidade
da presente matéria. Assim sendo, as sondas dupla fita do presente pedido sdo consideradas
vantajosas em relacdo as sondas dupla fita do estado da técnica devido a diferenca de
tamanho especifica entre as duas fitas, que é de 1 a 10 nucleotideos. Isso porque (i) se os
tamanhos das duas fitas forem iguais, ndo hd nenhuma motivacao bioldgica para que ocorra o
deslocamento de uma das fitas da sonda em prol do pareamento com o alvo perfeitamente
combinado, tendo em vista que a ligacdo entre as duas fitas da sonda é perfeitamente estavel
e (ii) se a diferenca de tamanho entre as duas fitas for muito grande (maior do que 10
nucleotideos) havera maior afinidade da regido fita simples da sonda com o alvo, permitindo o
pareamento imperfeito com alvo contendo um Unico nucleotideo ndo pareado (ou mais) e
dificultando a discriminagdo entre alelos.

TBR3412/17 Pedido trata de sequéncias de nucleotideo e aminoacido assim como a atividade e
emprego das luciferases LUAL, Lul64, e Lu22. D1 descreve a clonagem de acidos nucleicos que
codificam proteinas fluorescentes e luciferases de diferentes organismos, inclusive de
crustaceos aquaticos da subclasse copepoda (Gaussia), e no presente pedido foi utilizada a
mesma metodologia de D1 para a clonagem de luciferases de Metridia longa, outro crustaceo
aquatico da subclasse copepoda. E possivel concordar com as argumentagdes da recorrente e
reconhecer atividade inventiva na matéria do presente pedido, tendo em vista que D1 ndo
menciona e nem sugere a presenga de luciferases em Metridia longa. Portanto, ndo é possivel
afirmar que seria ébvio para um técnico no assunto isolar luciferases de Metridia longa com
base nos ensinamentos da técnica anterior. Além disso, o presente pedido revela sequéncias
de nucleotideos e de aminodcidos de luciferases isoladas de Metridia longa que podem ser
utilizadas como genes repdrter em sistemas celulares, contribuindo com o estado da técnica
ao prover luciferases Uteis alternativas.

TBR3415/17 Processo para a identificacdo de plantas com linhagem germinativa transformada
logo no inicio do processo de regeneracgdo. Este processo se baseia na observagao de que se as
raizes de plantas quiméricas estiverem transformadas, entdo a planta tem a linhagem
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germinativa transformada. O processo torna a selecdo com o glifosato mais eficiente e a
selecdo com a canamicina mais pratica. No presente pedido, eixos embrionarios foram
utilizados como tecidos-alvo da transformacdo genética. Apds a transformacdo (por
bombardeamento ou mediada por Agrobacterium tumefaciens), os eixos embrionarios foram
incubados em meio para a formagdo de brotos por 3 a 6 semanas e, em seguida, os brotos
foram transferidos para meio de enraizamento. A recorrente alegou que as anterioridades
citadas ndo sdo prejudiciais a patenteabilidade do presente pedido, pois revelam correlacao
entre transformacdo de tecido vascular e transformacdo de linhagem germinativa, nao
mencionando especificamente a raiz. Ocorre que as raizes vegetais também possuem tecido
vascular, assim como os caules, e se originam do mesmo tecido meristematico, qual seja
aquele oriundo do eixo embriondrio, que foi utilizado como alvo da transformagao genética.
Assim sendo, as raizes possuem as mesmas camadas de tecido ensinadas nas anterioridades
citadas como sendo correlacionadas com a transformacdo de linhagem germinativa. As
anterioridades D3, D4 e D5 referem-se ao mesmo problema técnico que o presente pedido,
qual seja a triagem precoce de transformantes de linhagem germinativa ainda na geracgdo RO,
para evitar investimento desnecessario no cultivo de escapes de selecdo e/ou de quimeras
sem transformacdo de linhagem germinativa. Tais anterioridades propdem, como solucdo, a
triagem de tecido vascular, que apresenta alta correlacdo com a transformacdo de linhagem
germinativa. Ora, um técnico no assunto, de posse desta informacdo, utilizaria, de forma
Obvia, a triagem de raizes como alternativa a triagem de brotos, tendo em vista que tanto as
raizes quanto os brotos possuem sistema vascular que se originou do mesmo tecido
meristematico que foi alvo da transformacao genética.

TBR3418/17 Pedido trata de método de inoculacdo de aves fémeas com determinado
imundgeno para a obtencdo de ovos contendo anticorpos contra o referido imunégeno e a
incorporacdo desses ovos contendo anticorpos na dieta de animais de corte com o objetivo de
impedir o desenvolvimento de organismos nocivos no rimen e no trato intestinal dos animais.
D1 revela método de promogdo de melhoria do crescimento de animais de criagdo ou de
melhoria da capacidade dos animais de criacdo de converter seu alimento em massa muscular
desejada. Tais métodos compreendem a alimenta¢do dos referidos animais com ragdo
suplementada com particulas recobertas com anticorpos. Tais anticorpos, obtidos apds
inoculagdo de galinhas com antigenos contra os quais se deseja protec¢do, sdo derivados de
ovos postos pelas galinhas inoculadas, sendo em seguida transformados em pd por
desidratacdo e adicionados a racdo para os animais de criacdo. A matéria do presente pedido
difere da matéria revelada por D1 na sele¢do dos antigenos utilizados. D1 utiliza, nos
Exemplos, colecistocinina (CKK), que é um horménio gastro-intestinal relacionado a digestdo e
a sensacdo de saciedade. O presente pedido, por sua vez, utiliza, nos Exemplos, antigenos H,
O, WC e A de E. coli 0157:H7, P de Peptostreptococcus anaerobius, CS de Clostridium
sticklandii e CA de Clostridium aminophilius. Um técnico no assunto poderia adaptar, de forma
Obvia, o método descrito em D1 para outros antigenos de interesse como, por exemplo, as
aderinas do presente pedido. D2 revela a obtencdo de anticorpos IgY a partir de galinhas
imunizadas contra determinado organismo patogénico de modo a permitir a obtenc¢do dos
anticorpos de interesse, bem como o emprego desses anticorpos para gerar imunizagao
passiva em animais. Apesar de D2 se referir a efeito sistémico dos anticorpos, essa
anterioridade nao exclui a agdo dos anticorpos no trato gastrointestinal. De fato, um dos
objetivos da invencdo relatada em D2 é justamente reduzir a incidéncia de infecgdes no trato
gastrointestinal de pacientes portadores de HIV por microorganismos enteropatogénicos
oportunistas através da administracao de anticorpos obtidos de ovos de galinhas previamente
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imunizadas. D2 ensina também que os anticorpos agem impedindo a adesdo dos patdgenos as
mucosas, citando o emprego de porc¢des de aderinas de enterobactérias como antigeno para o
desenvolvimento de anticorpos. O técnico no assunto saberia utilizar porcées de aderinas de
enterobactérias como antigenos para o desenvolvimento de anticorpos para evitar a
colonizacdo do trato gastro-intestinal (D2). Portanto, tem-se que a matéria do presente pedido
decorre de forma dbvia do estado da técnica.

TBR3401/17 A presente invengdo refere-se a um método de aumento de salde através da
geracdo em estreita proximidade de uma superficie de um individuo de 6éxido nitrico e
precursores de oxido nitrico usando bactérias adaptadas para oxidar amonia e ureia derivadas
de transpiragdo. Contrariamente ao descrito em D1, a recorrente afirmou que é de amplo
conhecimento na técnica que nenhuma cepa de Nitrosomonas consegue crescer em TSA, com
ou sem a adicdo de sangue de ovelha, e que seja qual for a bactéria que D1 utilize em sua
composicao, nao poderia ser uma bactéria oxidante de amdnia, pois todas as cepas de bactéria
oxidante de amonia conhecidas na técnica sdo incapazes de crescer em TSA. A recorrente
alegou que, com base no conhecimento geral disponivel no estado da técnica, na ocasido da
invencdo, remover bactérias do corpo (especificamente pele e cabelo) era considerado
desejavel e benéfico para a saude. Portanto, o técnico no assunto ndo teria sido motivado a
aplicar bactérias a uma superficie de um corpo ou prover uma preparacado para aplicacdo na
superficie de um corpo contendo as bactérias de D1. Em anadlise ora realizada, verificou-se que
nenhum dos documentos supracitados revela ou sugere composicdo cosmética
compreendendo bactérias que oxidam amonia selecionadas entre Nitrossomonas,
Nitrossococcus, Nitrossospira, Nitrossocystis, Nitrossolobus, Nitrossovibrio e suas combinagdes
para aplicacdo na superficie de um individuo humano ou animal, sendo possivel reconhecer
atividade inventiva, sendo o pedido, portanto, dotado de atividade inventiva.

TBR591/17 Pedido refere-se a nutrientes em tracos de plantas quelatizados dos sais de sédio,
sais de potassio, sais de sdédio/amonio ou potassio/amonio do acido N-(1,2-dicarboxietil)-D,L-
asparaginico ou suas misturas com ions de metais do grupo dos compostos de zinco,
manganés, ferro(ll), ferro(lll) ou cobre(ll) inorganicos ou organicos, bem como um processo
para a preparacdo desses adubos de nutrientes em tracos quelatizados. Embora os recorrentes
tenham razdao de que D1 divulga apenas a utilizagdo do agente complexante 4cido
iminodissuccinico (também designado acido N-(1,2-dicarboxietil)aspartico) na forma de sal de
amoénio na preparacdo dos complexos de ferro do acido iminodissuccinico, outros agentes
complexantes como o N,N-diacetato de dacido aspartico e propanodiaminaN,N-acido
dissuccinico sdo utilizados na forma de sal de sddio para a prepara¢do dos complexos de ferro
em D1, os quais sdo aplicados as plantas para prover os micronutrientes em tracos. Desta
forma, ainda que o uso especifico do sal tetrassddico do acido iminodissuccinico ndo seja
descrito, D1 ja indica a possibilidade de usar os agentes complexantes na forma de sal de sddio
para a preparagdo dos complexos de ferro. Tendo em vista que o acido iminodissuccinico esta
entre os agentes complexantes descritos em D1 por serem biodegradaveis devido a presenca
de um ou dois carbonos assimétricos em sua estrutura, um técnico no assunto teria motivacao
adicional para utilizar o sal tetrassddico do acido iminodiacético sabendo que, além da
estrutura do dito agente complexante, a forma de sal tetrassddico revelada em D4 é descrita
por exibir grande capacidade de complexagdo de ions de metais alcalinos terrosos e ions de
metais pesados ser substancialmente livre de amonia, evitando o acimulo de nitrogénio em
aguas superficiais, ter odor neutro e ser estavel ao armazenamento. Tais caracteristicas sdo
altamente desejaveis em um agente complexante utilizado na preparagao de micronutrientes
para plantas. Os recorrentes alegam que os complexos preparados com o processo da

173



presente invencdao se distinguem dos produtos conhecidos de D1 e D2 por uma
compatibilidade muito melhor com a planta combinada com uma biodegradabilidade
melhorada. Entretanto, a biodegradabilidade melhorada dos complexos de &cido
iminodissuccinico com ferro e outros metais (alcalino terrosos e metais pesados) é antecipada
em D1 e D4. A analise do novo quadro reivindicatdrio evidencia que o processo pleiteado na
reivindicacdo 1 é desprovido de atividade inventiva frente aos processos descritos em D1 e D2
com base nos ensinamentos de D4.

TBR3277/17 Pedido trata de processo para a producdo de bioetanol através da hidrdlise
enzimatica da celulose. D3 trata diretamente o material de polpa de abeto total com hidréxido
de sddio, e entdo lava o material tratado com agua para remover compostos quimicos. Assim,
apesar de nesse ponto D3 separar um material sélido da polpa a partir de um material liquido,
este material sélido ndo é submetido a uma etapa de eliminagdo parcial de ligninas residuais
tal como no presente pedido de patente. Em D3, o material de polpa é submetido em seguida
a hidrolise enzimdtica. D3 ndo realiza um pré-tratamento acido, e D3 ndo separa uma fase
solida tratada com 4cido contendo celulose e ligninas residuais. D3 meramente lava o material
de polpa tratado alcalino com agua para retirar os compostos quimicos alcalinos e qualquer
lignina dissolvida e/ou hemiceluloses. D3 utiliza diretamente no material bruto um pré-
tratamento com hidréoxido de sddio, depois lavagem e hidrélise enzimatica. Ndo hd etapa
adicional com reducdo de ligninas. O pedido tem atividade inventiva em relagdo a D3.

TBR3344/17 Pedido descreve composicdes imunoldgicas contendo o poxvirus recombinante
para induzir uma resposta imunolégica em um animal hospedeiro ao qual a composicdo
imunoldgica é administrada. D1 descreve uma vacina compreendendo pelo menos um
polipeptideo codificado por um fragmento de DNA selecionado em um veiculo adequado, além
de um vetor de expressdo selecionado entre virus da herpes suina, adenovirus porcino e
poxvirus, especialmente virus vaccinia, tais como avipox, swinepox e canaripox. D1, embora
revele as ORFs 1, 2, e e 4 do presente pedido, ndo revelou nenhum resultado decorrente de
vacinagdo com as proteinas originadas por tais ORFs. D1 so revela resultados com a utilizagdo
de virus inteiro atenuado. Assim sendo, nao é possivel afirmar que tais ORFs seriam capazes de
gerar resultados positivos na protec¢do contra o circovirus porcino. O presente pedido, por sua
vez, revela a utilizagdo de vCP1614 (que contém a ORF2 e de vCP1615 (que contém as ORFS 2
e 3) naimunizagdo de porcos e a obtencdo de significativa redu¢do da lesdo de linfonodos apds
desafio com PCV2. Portanto, D1 ndo é considerado prejudicial ao patenteamento do presente
pedido.

TBR3390/17 O pedido se refere a um método para transgénese de monocotiledéneas, em
especifico, milho, arroz e trigo, com um gene que aumenta a resisténcia ao herbicida
imidazolina ao mesmo tempo que mantém a sensibilidade ao herbicida sulfonilureia. O gene
utilizado na transgénese é o Ahas 2 mutante X112 de milho que tem uma mutagdo de serina
para asparagina na posi¢do 621. O recorrente alega que o diferencial da invengao dele estd em
utilizar um método de selecdo em duas etapas, em que primeiro se seleciona com uma
quantidade menor do imidazolina e numa segunda etapa, se aumenta a quantidade do
herbicida. De fato, o estado da técnica nao revela essa selecdo em duas etapas. Um técnico no
assunto que estivesse selecionando plantas resistentes a um determinado veneno nao teria o
porqué de ndo utilizar o veneno com prudéncia nesse processo de sele¢do. Isso, agregado ao
fato do recorrente ndo ter apresentado dados experimentais comparativos demostrando que
essa selecdo em duas etapas traria um efeito surpreendente e ndo esperado pelo técnico no
assunto, leva a conclusdo de que o presente pedido em nada agrega de inventivo ao estado da
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técnica, derivando de maneira ébvia. O cerne inventivo esta na identificacdo do gene de SEQ
ID No. 3. E o conhecimento desse gene e da sua capacidade de aumentar a resisténcia a
imidazolina enquanto mantém a sensibilidade a sulfonilureia que representa a ruptura
inventiva. Fazer uma planta transgénica tomando por base esse gene seria o caminho natural
do desenvolvimento tecnoldgico; ndo seria algo inventivo. Para ser possivel vislumbrar
atividade inventiva perante esse estado da técnica, ou seja, para um processo de transgénese
em que o gene utilizado ja é conhecido - seria necessario que o referido método trouxesse
etapas totalmente ndao consideraveis por um técnico no assunto. Etapas que fugissem do
razodvel de um técnico com conhecimento, experiéncia e habilidade em transgénese e cultivo
de plantas. Um processo que trouxesse resultados surpreendentes, comprovados
experimentalmente, quando comparado com o processo usual. Ndo sendo esse o caso, o
exame da transgénese recai no gene utilizado e sendo o gene conhecido, o método de
transgénese é tido como dbvio para um técnico no assunto.

TBR3427/17 O objetivo da presente invengdo é o de fornecer uma composi¢do para aplicacdo
tépica compreendendo produto de soja com reduzido teor microbiano (inferior a 10.000 cfu
por grama), porém, que retenha sua atividade bioldgica benéfica (atividade inibidora de
tripsina de pelo menos 50%). D3 revela o efeito da irradiagdo gama em produto de soja. Este
documento revela, especificamente, que irradiacdo gama, quando aplicada em doses de 0,25 a
100 kGy em soja, pouco reduziu a atividade inibidora de tripsina da soja. O documento D3
revela a manutengdo de pelo menos 75% da atividade inibidora de tripsina de soja apds
utilizacdo de altas doses de irradiacdo gama (até 100 kGy). Tal valor estd dentro da faixa
revelada e pleiteada no presente pedido (pelo menos 50% da atividade inibidora de tripsina de
soja). D1 e D2 revelam composicOes para aplicacdo tépica que contém produto derivado de
soja, e demonstram sua utilidade na protecdo e revitalizacdo da pele e cabelos. Portanto, era
de conhecimento comum a aplicabilidade de produtos de soja em composi¢cdes cosméticas
para uso tépico. Um técnico no assunto que objetivasse prover um produto de soja com
reduzido teor microbiano e retencdo de atividade inibidora de protease/tripsina buscaria, no
estado da técnica, literatura que envolvesse o efeito de métodos de reducdo de teor
microbiano (por exemplo, irradiagdo gama) sobre proteinas de soja. Apds ter tomado
conhecimento do conteudo de D3 (irradiacdo gama pouco afeta a atividade inibidora de
tripsina em soja), o técnico no assunto modificaria o estado da técnica (composicGes
cosmeéticas para aplicagdo tépica contendo soja D1 e D2) de forma dbvia introduzindo uma
etapa de irradiagdo gama da soja para a reducdo do teor microbiano da mesma, pois ele
saberia que a irradiagdo gama pouco afeta a atividade inibidora de tripsina da soja (D3).

TBR3431/17 O presente pedido refere-se a um processo otimizado de fermentacdo alcodlica
para producdo de alcool e biomassa unicelular (leveduras), assim como para a obteng¢do de um
produto final (dlcool e biomassa unicelular) livre de caracteristicas desconhecidas quanto a
origem e qualidade nutricional e que permita reaproveitamento da biomassa unicelular para
secagem ou processamento. D1 e D2 referem-se a fermentagdo alcodlica e reconhecem a
problematica relacionada a contaminacdo do fermento (leveduras), assim como o presente
pedido. O pedido pleiteia processo de fermentag¢do alcodlica que envolve a reciclagem do
fermento enquanto este apresentar um grau de contaminagdo inferior a um valor maximo
predeterminado, assim como D2, que também revela processo de fermentagao alcodlica que
envolve a reciclagem do fermento, sendo decorréncia dbvia dos ensinamentos de D2 que caso
o fermento ndo esteja apropriado para reciclagem o mesmo n3do deve ser reaproveitado,
devendo ser utilizada nova cultura de leveduras. A recorrente alegou que o diferencial do
presente pedido consiste no reaproveitamento da levedura utilizada no processo fermentativo
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para outras finalidades como, por exemplo, alimentacdo humana e animal. Este
reaproveitamento compreende a lavagem e concentracdo do fermento, da mesma forma
revelada em D2. N3o é possivel concordar com a recorrente quanto a inventividade do uso de
fermento para alimentacdo humana e animal, tendo em vista que tal uso ja é conhecido ha
milhares de anos. Além disso, ndo foi mencionada nenhuma possivel dificuldade técnica
relacionada ao reaproveitamento do fermento para alimentacdao humana ou animal que o
presente pedido se propusesse a resolver.

TBR3450/17 Pedido refere-se a preparacdo de sal rico em nutrientes a partir de plantas
tolerantes a sal contendo dleo comestivel e acumulando alto teor de sal de um modo que
permite a recuperacao tanto do sal como do 6leo, as plantas sdo rotineiramente irrigadas com
agua do mar e, ocasionalmente, com agua do mar enriquecida com aguas-maes de sal e/ou
outros tipos de despejos/subprodutos contendo nutrientes essenciais para elevar o nivel de
tais nutrientes na planta. D1 revela um processo de preparacdao de um sal vegetal, obtido de
plantas halofiticas, com baixa salinidade, alto contelido de minerais e baixissima contaminacdo
de metais pesados prejudiciais ao corpo humano. Diante de D1, pode-se afirmar que o
problema técnico objetivo do presente pedido é um processo de preparacdo de um sal vegetal
alternativo ao revelado em D1. As caracteristicas diferenciadoras do presente pedido em
relacdo a D1 sdo: a) o cultivo da planta por meio de uma mistura de agua do mar e agua-mae
de despejo; b) co-irrigar a planta da etapa a) com um material fonte contendo iodo; c)
secagem da planta para obtenc¢do de biomassa; d) a ndo obtencdo de um extrato; e) o refino
do sal herbaceo cru para obter uma solucdo, e filtrar e evaporar a solugdo para obter sal
herbaceo fino. A partir da analise do estado da técnica D1 a D3, ndo é possivel afirmar que as
etapas acima tenham sido sugeridas ou ensinadas no estado da técnica de forma a se alcancar
um novo processo para obtencdo de sal vegetal. Sendo assim, a matéria pleiteada na
reivindicacdo 1 apresenta atividade inventiva.

TBR3400/17 O presente pedido se refere a um processo para obtenc¢do de um dleo a partir de
Mortierella alpina sem o emprego de nenhum solvente para o éleo de modo que essa auséncia
de solvente se dd de modo a preservar o acido araquidénico que é altamente sensivel a
oxidacdo. D4 é um processo essencialmente similar ao do presente pedido exceto pelo
emprego de solvente. E possivel que uma invengdo por omissdo tenha atividade inventiva, mas
é preciso que a fungdo correspondente do ingrediente omitido ndo desapare¢a ou ndo seja
Obvia. Se a funcdo correspondente ao elemento omitido desaparece com a omissdo do
elemento, entdo a inveng¢do ndo envolve atividade inventiva. O elemento em questdo, o
solvente (e posterior aguecimento), quando presente gera oxidacdo e degrada o ARA; Quando
omitido o elemento, essa consequéncia é extinta. Ora, ndo resta duvida de que um técnico no
assunto que ndo quisesse essa consequéncia omitiria esse elemento. Diante do problema
técnico de prover éleo contendo ARA, um técnico no assunto ciente de que esse dleo é
degradado quando se usa o solvente teria como a¢do ébvia a omissao do solvente de modo a
obter o ARA em vez de degrada-lo. Assim, tal omissdo é dbvia para um técnico no assunto. O
simples fato do problema técnico “obter dleo com ARA” ser distinto do problema abarcado
pelo estado da técnica que ndo estava preocupado com o ARA, mas tdo somente em obter
6leo, ndo torna a solucdo técnica ora proposta inventiva. O processo ndo deve ser analisado
pelo problema técnico, mas pela solugdo apresentada para o problema técnico. E a solugdo
que deve ser inventiva, ndo o problema. Um técnico no assunto removeria de maneira ébvia o
elemento solvente e sua posterior etapa de aquecimento de modo a evitar a oxidagdo e
consequente degrada¢do do acido araquidénico que se desejava obter ao final. Nao é que o
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presente pedido tenha trazido novas etapas processuais inexistentes no estado da técnico ou
um novo microrganismo a servir de ponto de partida.

TBR3341/17 Pedido trata de proteina de fusdo p26, solivel em agua, de virus de anemia
infecciosa equina, processo para sua preparac¢do e kit de diagndstico de anemia infecciosa
equina. O relatdrio descritivo contém apenas dois experimentos: o processo de clonagem e
purificacdo da proteina de fusdo p26:.GST e o uso dessa proteina no diagndstico de cavalos
infectados com VAIE. Nenhum dado comparativo sobre solubilidade foi apresentado. Na
auséncia de dados experimentais comparativos, reitera-se o entendimento anterior de que a
matéria derivou de maneira dbvia do estado da técnica, composto pela combinacdo de
qgualquer um dos documentos que ensinam a antigenicidade da proteina p26 e o seu possivel
uso como diagndstico (D1, D2) combinado com qualquer um dos documentos que ensinam o
sistema de fusdo a GST (D3). Desta forma (i) fusionar a GST uma proteina ja amplamente
utilizada seria ébvio para um técnico no assunto uma vez que sistema de fusdo a proteina GST
ja fora, inclusive, utilizado em outra proteina do prdprio virus da anemia infecciosa equina,
como ensina D3, que utilizou o mesmo vetor pGEX, e (ii) a antigenicidade da proteina p26 do
gag do virus ja era utilizada para kits diagndsticos, a mesma aplicacdo industrial ora requerida.

TBR4397/17 O presente pedido de modelo de utilidade descreve um vaso biodegradavel,
projetado para se decompor depois de enterrado e servindo de adubo para a planta; ndo é
necessario retirar a planta do vaso no transplante, pois ela é plantada juntamente com o vaso.
O vaso é preparado a partir da moagem de residuos organicos adicionados de aglutinante
alimentar e seguida da adicdo da resina acrilica de secagem oxidativa, esséncias ou corantes. O
vaso é entdo moldado e secado em estufa. Pedido se adequa a uma patente de invencdo. D1
ensina a fabricar vasos biodegradaveis utilizando fibras vegetais, enquanto que no presente
caso sdo residuos organicos, que podem representar restos de cozinhas ou restaurantes. Em
D1, as fibras sdo moidas (refinadas), a seguir homogeneizadas, adicionados os nutrientes ou
defensivos agricolas; moldadas (com 50% umidade no molde); e a seguir encaminhadas para
secagem em estufa ou ventilacdo forcada. D1 ndo utiliza a resina acrilica, mas o efeito técnico
do presente pedido ndo esta relacionado ao uso desta resina, mas ao fato do vaso ser
biodegradavel e ao fato do transplantio poder ser realizado sem a remocdo da planta do vaso,
mas plantando o vaso junto com a planta. Mesmo que houvesse mudang¢a na natureza do
pedido de modelo de utilidade para patente de inveng¢do este ndao possuiria atividade
inventiva.

TBR4400/17 O presente pedido se refere a um método para identificar e selecionar uma soja
gue possua um alelo de resisténcia ao nematédeo da soja (SCN) rghl. Da leitura dos exemplos,
percebe-se que os inventores extrairam DNA de soja e, com o auxilio de primers especificos
para rhg 1 e rhg4, construiram sondas/marcadores de DNA na forma de grade para serem
utilizadas para hibridizagdo no processo de selegdo. O cerne do presente pedido, tal como ora
reivindicado, reside na molécula utilizada como marcador/sonda, no caso, rhgl. N3o obstante,
o locus rhgl ja era conhecido, como pode ser visto em D1 Os autores ja ensinavam que a
estratégia principal para reduzir ou eliminar os danos causados pelo nematdédeo da soja era o
uso de plantas resistentes. Esse estudo ataca exatamente o mesmo problema técnico do
presente pedido, qual seja, ele aponta que o disponibilidade de um sistema rapido e eficiente
de identificagdo de linhagens carregando o alelo de resisténcia no l6cus rhgl facilitaria o
desenvolvimento de cultivares resistentes ao nematddeo. E o que o estudo faz é exatamente
isto: eles revelam marcadores genéticos do tipo microsatélites que estdo ligados, ou seja, que
co-segregam, com o locus rhgl. O emprego desses marcadores se mostrou bastante eficiente
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na identificagcdo de linhagens que carregam o alelo de resisténcia distinguindo-as das linhagens
susceptiveis ao nematddeo. Entretanto D1 ndo forneceu o lécus rhgl, apenas um par de
marcadores SSR que co-segregariam e mapeariam a 0,4cM do lécus rhgl enquanto que o
presente pedido fornece ndo apenas o lécus rhgl, mas também 30 polimorfismos dentro da
regido de codificacdo Uteis para o rastreio de alelos rhgl. Uma vez que nem a regido de
codificacdo de rhgl nem qualquer destes 30 polimorfismos sdo proporcionados em qualquer
uma das referéncias citadas no parecer ora sob manifestacdo, as reivindicacdes apensas ndo
seriam Obvias para um técnico no assunto frente a D1 o estado da técnica citado ndo sugere
especificamente os polimorfismos tal como ora reivindicados. Diante do acima exposto,
concluo que o pedido possui atividade inventiva diante de D1.

TBR4377/17 Processo para maturar bebidas alcodlicas caracterizado pelo fato de
compreender: fornecer um alcool consumivel destilado; e sujeitar o referido alcool consumivel
a energia ultrassonica a uma poténcia de pelo menos de 3 watts/litro e a uma frequéncia
maior que 20.000 Hz por pelo menos uma hora para acelerar reagdes quimicas no alcool
consumivel, as reagdes quimicas sendo envolvidas em maturacdo e aprimoramento de sabor
do dlcool, em que a temperatura do alcool é mantida entre 32,2°C e 65,6°C enquanto o alcool
estd sendo sujeito a energia ultrassdnica durante o processo. D1 especifica que a poténcia de
entrada durante o processo deve ser de 1,7 Watts/|, desencorajando o aumento da poténcia.
Ainda, o processo é levado de forma adiabatica, sem ganho ou perda de calor para o ambiente
e pressdo, nem se preocupar com as reagdes que ocorrem com o aumento de temperatura.
Paralelamente, observou-se que, no proprio relatdrio descritivo, a recorrente compara seu
processo com D1 citando que este ndo ganhou importancia comercial, o que ndo levaria um
técnico no assunto a tentar variacbes das condi¢cdes operacionais em torno do estado da
técnica para obter resultados.

TBR3547/17 A presente invencdo apresenta um produto para uso agricola, na forma de
granulos ou pelotas, caracterizado pelo fato de compreender pelo menos 4% (peso/peso) de
vinhoto e/ou lama, medidos como um extrato seco de vinhoto e/ou lama, e um suporte sélido
organico ou inorganico. D2 refere-se a reciclagem de efluentes da produ¢do de SOCHU (cuja
constituicdo difere do vinhoto) misturado com um suporte organico. Apesar de ndo ser o
documento mais préximo da matéria em andlise, o referido revela o uso de refugos de
processo de destilagdo de alcool como fertilizante e seria dbvio para um técnico no assunto
empregar o mesmo processo testando um efluente de uma bebida diferente.

TBR568/17 Pedido refere-se a regulacdo e manipulacdo do teor de sacarose em uma planta
gue armazena agucar, tal como cana-de-agucar, através da regulacdo da atividade da enzima
PFP na planta. O INPI reconhece atividade inventiva para a matéria ora pleiteada, inclusive
para aquelas que se referem a estrutura genética e vetor de expressao, tendo em vista que tais
matérias referem-se exclusivamente a estrutura genética e vetor de expressdo que
compreendem uma sequéncia de nucleotideos que consiste em Seq ID n2 1 ou SeqID n2 2 e
em que Seq ID n? 1 ou Seq ID n2 2 estd em orientacdo senso mas carece de um cddon de inicio
de traducdo ou estd em orientacdo anti-senso. Isso porque um técnico no assunto, ndo tendo
o conhecimento de que a diminuicdo da expressdao da subunidade beta da enzima PFP em
plantas acarretaria aumento do teor de sacarose, nao teria motivacao para clonar PFP de Seq
IDn21ouSeqIDn?2.

TBR3023/17 Pedido trata de processos para reprimir, retardar ou de outro modo reduzir a
expressao de um gene alvo em uma célula, tecido ou drgdao e para conferir resisténcia ou
imunidade a um patdgeno viral sobre uma célula, tecido, érgdo ou organismo inteiro. Apesar
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de D3 revelar ao técnico no assunto que RNA dupla fita é capaz de inibir expressdo de gene
alvo, toda a experimentacdo de D3 é realizada diretamente em nivel de RNA, através da
injecdo de RNA dupla fita diretamente no citoplasma das células. Portanto, diante do cendrio
de incertezas em relacdo aos mecanismos responsdveis pelo silenciamento génico a época do
depdsito do presente pedido, ndo pode se afirmar que um técnico no assunto, com base nos
ensinamentos de D3, construiria de forma dbvia um Unico DNA dupla fita compreendendo um
Unico promotor e uma sequéncia palindrémica interrompida a ser integrada no nucleo da
célula e, posteriormente, traduzida, gerando um unico RNA capaz de se auto-hibridizar. Assim
sendo, é possivel concordar com a recorrente em sua alegacdo de que um técnico no assunto
nao teria como prever, de forma ébvia, qual seria o comportamento de tal construcdao apds ser
transcrita ou se a mesma seria ou ndo transportada para o citoplasma da célula, tendo em
vista que D3 ensina a partir de RNA dupla fita diretamente introduzido no citoplasma da célula.

TBR4406/17 A invencdo refere-se a instrumentos que sdo fornecidos, os quais permitem
rapida e inequivoca identificacdo de evento de elite GAT-ZM1 nas amostras bioldgicas. Em
relacdo ao método, temos que apenas se conhecia um método para determinar sequéncias
flanqueadores que poderiam ser Uteis no mapeamento em escala fina de uma dada sequéncia,
por exemplo, em esforcos de isolamento de genes por meio de mapeamento. D2 nada fala
sobre milho. O técnico no assunto, portanto, teria que partir desse método que é empregado
em Arabidopsis e aplica-lo em milho para determinar as sequéncias flanqueadores de uma
regido de interesse qualquer. Para essa etapa, ele teria razodvel expectativa de sucesso, dado
o conteudo de D2, mesmo se tratando de uma planta diferente, pois o documento 2 ndo é
especifico para uma planta ou mesmo para uma sequéncia de DNA especifica. No presente
pedido o DNA utilizado no inicio do processo foi diferente do usado em D2. Muda o DNA no
gual o processo foi aplicado, muda o produto identificado ao final. Mas o processo, isto &, as
etapas processuais empregadas, foi exatamente o processo de acordo com D2. Um ponto
importante: estamos tratando de um processo para identificar, ndo de um processo para
produzir/fabricar um produto. Em um processo para identificar, o produto identificado ao final
sera sempre diferente dependendo da fonte em que ele for aplicado. Ndo ha vinculagdo ao
produto como ha num processo para produzir/fabricar. Em um processo de fabricacdo, ha
sempre o mesmo material de partida, logo, sempre o mesmo produto (Processo de fabricacdo
= material de partida + produto obtido + meio de se transformar o primeiro no segundo). Em
um processo para identificagdo, somente as etapas processuais se mantém. Entretanto é
possivel, sim, vislumbrar alguma inventividade para a escolha especifica como primers das SEQ
ID Nos. 11 e 12. Nada na técnica anterior apontava para a escolha das SEQ ID Nos. 11 e 12
dentre todos os primers possiveis que poderiam ser desenhados com base nas SEQ ID Nos 6 e
10. Assim, para esse par de primers especifico, é possivel vislumbrar inventividade. Portanto,
nao é possivel concordar com os argumentos do requerente para um escopo de reivindicagdo
que inclua qualquer sequéncia baseada nas sequéncias mais longas (6 e 10), apenas para a
escolha especifica dos oligonucleotideos iniciadores 11 e 12.

TBR4419/17 O pedido trata de segundo uso em que virus Parapox s3o utilizados para prevenir
ou tratar fibrose de érgdos humanos. Para reivindica¢des desse tipo, a avaliagdo da atividade
inventiva recai sobre a doenca a ser tratada. De fato, nenhum dos documentos do estado da
técnica utiliza ou sugere os virus Parapox para tratar fibrose. Ou seja, o segundo uso em
questdo é novo. Em assim sendo, a ldgica do presente exame deve compreender responder a
seguinte pergunta: A propriedade do virus Parapox utilizada pelo presente pedido contra a
fibrose era conhecida? Em caso positivo, o novo uso em questdo ndo envolve atividade
inventiva. Em caso negativo, ou seja, no caso dessa propriedade ter sido observada pela
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primeira vez pelo presente pedido, devera ser respondida uma segunda pergunta: o efeito
técnico produzido foi inesperado? O fato do virus Parapox possuir molécula ortéloga a IL-10
humana é uma propriedade ja conhecida conforme ensinado por D1. O insight para o segundo
uso nao saiu de algum conhecimento publico conhecido do estado da técnica. Ou seja, o que
garante que a propriedade utilizada pelo segundo uso ora requerido ndo é derivada do IL-10 é
o fato dele estar inativado. E esse ponto que faz com que o efeito obtido seja inesperado, ou
seja, que a resposta a segunda pergunta seja Sim. O presente pedido apresenta atividade
inventiva pois o insight para o segundo uso NAO saiu de nenhum conhecimento publico
contido no estado da técnica, ou seja, a resposta a primeira pergunta é Nao e o efeito técnico
observado no presente pedido foi totalmente inesperado, ou seja, a resposta a segunda
pergunta é Sim porque o virus quando inativado ndo tem correlacdo com IL-10. Ou seja, essa
informacdo, de que o virus esta inativado, é crucial e deve, impreterivelmente, estar na
reivindicac¢do principal do presente pedido para que ele seja concedido. Toda a argumentacado
trazida pela recorrente recai sobre o fato do virus estar inativado.

TBR3404/17 Novo uso em preparacdes cosméticas de tensoativos cationicos derivados da
condensacdo de acidos graxos e aminoacidos dibdsicos esterificados. As composicdes do
presente pedido sdo caracterizadas pelo fato do componente parafina ndao excede 8% em
peso. D1 ndo ensina que a referida prote¢do poderia ser otimizada quando estivesse no teor
de parafina ora reivindicado. Ao adicionar apenas 8% de parafina resultou em uma reducao
significativa do nimero de colonias de micro-organismos. Do exposto, fica caracterizado que
um técnico no assunto, com conhecimento da matéria revelada por D1, ndo seria encorajado a
reduzir a concentracdo de material lipofilico a fim de obter uma maior eficiéncia de protecao
contra a contaminacdo microbiolégica.

TBR3566/17 Pedido trata de composicdo de limpeza aquosa para o tratamento de alisamento
de cabelos, caracterizada pelo fato que compreende: (a) de 0,01% a 10% em peso da
composicdo total de cera de abelha; e (b) de 0,01% a 10% em peso da composi¢do total de
gluconolactona; (c) de 1% a 25% em peso da composi¢do total de um tensoativo de limpeza
selecionado a partir do grupo que consiste em tensoativos anidnicos, ndo anidnicos,
anfotéricos, zwitteridnicos e misturas dos mesmos. D1 somente revela a possibilidade da cera
de abelha, entre outros materiais, ser um alisador de cabelos porém o material de D1 além de
estar sob a forma de anel e conter uma amida, este ainda possui substituicdes de
heterodtomos adicionais, bem como ndo ha qualquer descricio em D1 a respeito de
gluconolactona como um alisador de cabelos. Diante da evidente diferenga estrutural quimica
entre as d-gluconamidas de D1 e a glucolactona do pedido de patente em analise a mesma
possui atividade inventiva.

TBR3534/17 Processo destina-se a colorir fibras queratinicas. D1 compreende o uso de um
agente para separar as pontes dissulfeto das fibras de queratina do cabelo deformando
permanentemente o cabelo, seguido de um agente oxidante que recria as ligagdes. Um
composto fluorescente incolor clareador que absorve a luz apenas na regido ultravioleta é
aplicado com um redutor, mas antes da deformacdo ou fixa¢cdo do cabelo estar completa. Ao
contrario do pedido D1 é voltada a um tratamento de brilho a cabelos submetidos a processos
de moldagem ou fixacdo do cabelo. D1 ndo se destina a clarear fibras queratinicas e deve ser
aplicado ao mesmo tempo do agente redutor ou a qualquer momento posterior mas antes do
cabelo estar estabilizado. Em D1 o material fluorescente é incolor e tem como objetivo
fornecer brilho ao cabelo enquanto é colocado em um determinado formato, seja por
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alisamento ou curvas suaves. Adicionalmente, o processo é diferente pois envolve uma
composicdo que compreende um agente redutor e um oxidante e as etapas de tratamento do
cabelo sdo feitas simultaneamente ou subsequentemente, antes da fixacdo do cabelo ser
completada. Nenhuma das anterioridades trata as substancias fluorescentes como
clareadores. As substancias podem até ser as mesmas e emitir energia no mesmo
comprimento de onda, mas a funcdo destacada era diferente. Nenhum dos documentos havia
revelado a possibilidade de uso para tingimento de fibras queratinicas e que este processo
seria menos danoso ao cabelo.

TBR3398/17 Pedido trata de preparado do produto cosmético retido sobre a superficie, pelo
menos em parte, com o auxilio da atracdo eletrostdtica entre a superficie e o preparado do
produto cosmético. A matéria ora em andlise usa um material diferente como corpo para
ajustar o coeficiente de atrito e a carga eletrostatica da superficie, de tal forma que facilite a
transferéncia do preparado cosmético para a pele humana. Ademais, a presente invenc¢do nao
apresenta o filme de gelatina com a funcdo de microencapsulamento e ligacdo da composicao
cosmética ao substrato. Ndo obstante, o estado da técnica é direcionado a ser aplicado em
batons e a matéria em lide trata de sombras, ou seja, composicées cosméticas de constituicdes
completamente diferentes para tingir dreas de corpo com caracteristicas e necessidades
diferentes. Do exposto, concorda-se com a recorrente que um técnico no assunto objetivando
um artigo para aplicacdo de produto cosmético jamais seria impelido a modificar o material do
corpo aplicador, alterar seu coeficiente de atrito e a carga eletrostatica, retirar o filme
recobridor, modificar a composicao de forma que nao figue mais microencapsulada e trocar a
funcdo de batom para sombra.

TBR570/17 Pedido refere-se a composicdes cosméticas ou de cuidados pessoais compreendem
particulas gelificadas, em que as particulas gelificadas compreendem agua e pelo menos 80%
em volume das particulas possuem razdo de aspecto de pelo menos 2 e largura maxima de 100
pm; e pelo menos um material cosmeticamente aceitavel selecionado a partir de tensoativos,
agentes condicionadores dos cabelos, perfumes ou fragrancias e polimeros modeladores dos
cabelos. As composicdes podem ser composi¢des de tratamento capilar e as particulas
gelificadas podem ser empregadas para fornecer agentes benéficos para os cabelos e
proporcionar propriedades de textura desejaveis as composi¢des. Seria dbvio para um técnico
no assunto determinar as dimensdes das particulas de microgel da composi¢ao ensinada por
D3, durante o processo de experimentacdo rotineira. Esta determinagao incluiria determinar o
comprimento das particulas de microgel e dividir tal comprimento pela largura de modo a
chegar a razdo de aspecto, tornando assim a matéria pleiteada ébvia sob os ensinamentos de
D3. A mudanca de formato das particulas do gel (ou escolha da forma fibrilar da particula em
detrimento a forma esférica) seria dbvia para um técnico no assunto que objetivasse modificar
as propriedades fisicas relacionadas a particula, como por exemplo, fluxo, fluidizacao,
separacao ou deposicdo das mesmas, pois alguns tipos de modificagbes permitem a
maximizagdo ou a minimiza¢do da superficie de contato da particula, dependendo de qual seja
o objetivo. Adicionalmente, ressalta-se que, para que as modificacdes no formato possam ser
configuradas relevantes e passiveis de patenteabilidade, o efeito decorrente do novo formato
deve ser surpreendente. Contudo, verificando os resultados comparativos demonstrados no
relatério descritivo para composi¢des com particulas esféricas e composi¢cdes com particulas
tal qual reivindicadas nao foi possivel detectar um efeito tdo significativo do xampu ora em
tela, na andlise do parametro escolhido.
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TBR2996/17 Pedido trata de processo destinado a fabricacdo de um produto alimenticio (5),
compreendendo um envoltério sélido revestindo pelo menos um recheio, num dispositivo de
coextrusdo. No documento citado como anterioridade as matérias-primas cruas tanto do
recheio quanto do envoltério sdo colocadas no dispositivo e aquecidas a 120°C. No pedido em
lide apds a mistura dos ingredientes crus, o envoltério é solidificado por resfriamento para
depois transferir o recheio para o interior do envoltério. A coextrusdo ocorre apenas no final
do processo. Desta forma, o presente pedido é dotado dos requisitos de novidade e atividade
inventiva.

TBR2983/17 Pedido trata processo para a producdo de um leite de mamifero enriquecidas com
calcio. Através da diminuicdo da temperatura durante o processo alcangou um aumento da
solubilidade e estabilidade dos complexos metaestaveis em solucdo. De fato,
termodinamicamente o aumento de solubilidade ocorre com a diminuicdo da temperatura
devido ao aumento da energia cinética entre as moléculas e isso formaria solugdes mais
estdveis o que garante a atividade inventiva do pedido.

TBR3017/17 Pedido trata de processo de obtencdo de aumento de producdo e/ou teor de
proteina no leite. De fato, D1 ndo cita que o 4acido linoleico era metabolizado no trato
gastrointestinal dos animais. Todavia, o conhecimento do lugar onde o leite era produzido
pouco afeta a atividade inventiva do processo ja que esta esta relacionada ao processo em si e
nao ao metabolismo do mamifero.

TBR3494/17 Pedido refere-se a um biscoito reconstituido extrusavel a temperatura negativa,
compreendendo: partes de biscoito cozido do tipo compacto ou macio que foi congelado
antecipadamente, e um aglutinante de dispersdo para as referidas partes de biscoito na forma
de um merengue com cobertura, compreendendo uma proteina de promocao de cobertura,
escolhida de clara de ovo e substitutos de clara de ovo originarios de leite e carboidratos,
congelados em torno de -5° C. A Recorrente argumenta que o documento D1 trata de um
produto de confeitaria gelado moldado a base de agua gelada com uma textura de nucleo
macio, ndo descrevendo os mesmos aglutinantes do pedido em andlise e ndo sendo
inteiramente extrusavel, apenas o nucleo. D1 trata de um artigo a base de um creme
extrusavel no nucleo com aglutinantes que pode ser goma xantana. De fato, isoladamente e
como composic¢ao, o artigo alimenticio sugerido por D1 ndo antecipa a matéria em apreco.

TBR3460/17 A presente invencdo refere-se a um tablete macio de caldo de carne que
compreende, apenas ou principalmente, éleo e nenhuma, ou apenas pequena quantidade de
gordura, ao lado de ingredientes de caldo de carne convencionais ndo-gordurosos. D5 trata de
um produto alimenticio a base de gordura e os ingredientes cristalinos apresentam tamanho
médio de particula menor que 40 um. Concorda-se com a Recorrente que, a gordura
empregada é sélida a temperatura ambiente, preferencialmente gorduras vegetais fracionadas
e hidrogenadas, o que desvia do objetivo do pedido em analise que seria proporcionar um
tablete macio de carne com dleo saudavel, rico em acidos graxos. Como a nutricdo saudavel é
uma tendéncia mundial, um técnico no assunto de posse dos ensinamentos de D5 facilmente
substituiria a mistura de éleos empregadas no estado da técnica por outras notadamente mais
sauddveis, como os descritos por D1 e D7, pois, com o objetivo de diminuir a quantidade de
gordura presente em tabletes de carne, D1 sugeriu um tablete compreendendo sal, glutamato
e gordura liquida que apresentam baixos pontos de fusdo. Ja D7 relata um produto a base de
carne em forma de barra onde os éleos de acidos graxos s3ao misturados, diminuindo a
quantidade de acidos graxos saturados. Os 6leos presentes em concentragao de 35% podem
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ser de girassol e de milho, os mesmos citados no presente pedido. Destarte, observa-se que a
substituicdo de 6leos por misturas de O6leos mais saudaveis e que fossem liquidos a
temperatura ambiente ja era conhecida no estado da técnica.

TBR3284/17 Pedido trata de processo para a produgdo de uma solugdo de célcio concentrada
caracterizado pelo fato de incluir as etapas de: a) produzir uma suspensao ou solucdo de célcio
que 5 contém de 14.400 ppm a 185.000 ppm de uma fonte de calcio, mantendo a temperatura
da suspensdo ou solucdo a 62C ou abaixo; b) combinar uma quantidade suficiente de: (i)
suspensdo ou solucdo de célcio da etapa (a), mantendo a temperatura da suspensdo ou
solucdo a 62 C ou 10 abaixo; e (ii) uma mistura de acidos organicos, contendo &cido citrico e
acido madlico, o cdlcio e o dcido sendo combinados em uma proporc¢do de cdlcio:malato de
6:0,67:5 a 6:3,334:1, de modo a obter uma solugdo de célcio concentrada 15 tendo de 10.000
ppm a 74.000 ppm de célcio soluvel; e c) armazenar a solucdo concentrada formada na etapa
(b) @ uma temperatura de 24°C ou abaixo até o uso, em que na etapa (b), a quantidade de
mistura de acidos organicos é suficiente para neutralizar o calcio contido 20 na suspensao ou
solucdo de calcio e a neutralizacdo é conduzida a uma temperatura de 62C ou abaixo. O
primeiro exame conclui que o estado da técnica é vasto na utilizacdo de CCM como complexo
responsavel pela fonte de calcio na producdo de leites enriquecidos. Ademais, o documento
D5, como observado pela requerente em sua manifestacdo, conduz o resfriamento do leite
enriquecido a uma temperatura inferior a 6°C. Nao ha indicios no relatdrio descritivo
apresentado que a temperatura seja crucial para resolucdo do problema do estado da técnica.
O técnico no assunto é capaz de selecionar uma temperatura 6tima realizando testes comuns
e corriqueiros da técnica. Observa-se que os documentos do estado da técnica resolvem o
mesmo problema utilizando outras temperaturas, de modo que a selecdao de uma temperatura
especifica ndo resulta em um efeito técnico ndo ébvio para um técnico no assunto. A fase
recursal, contudo, conclui que O citrato-malato de célcio é uma das melhores fontes de calcio
e apresenta uma série de vantagens em relacdo a outras fontes que vdo além da
biodisponibilidade. Os documentos citados como impeditivos na busca realizada na primeira
instancia revelam processos para formar complexos de CCM. Contudo, no documento D2 a
concentragao de cdlcio é inferior a 850 ppm. D1 emprega o CCM e outras fontes de cdlcio, mas
sugere a adicdo de um oligossacarideo como auxiliar de solubilizacdo e ndo a diminuicdo da
temperatura. D2 sugere justamente a ideia contraria ao pedido em andlise, ou seja, 0 aumento
da temperatura como determinante para o aumento da estabilidade. Nenhuma das
anterioridades ensinou que as fontes de calcio responsaveis pela formacdo do complexo de
citrato e maleato de calcio seriam mais sollveis em temperaturas mais baixas e isso ainda
contribuiria para sua estabilidade.

TBR3410/17 Pedido trata de método para produzir uma racdo animal que é isenta de
encefalopatias degenerativas transmissiveis. O cerne do método é o tratamento alcalino de
um material animal em um pH de pelo menos 8,5 sob condi¢des de temperatura abaixo de
100°C a pressdo atmosférica. D1 se refere a produto e processo para produgao de alimentag¢do
animal livre de proteinas biologicamente ativas, bactérias e virus, sendo pleiteado em sua
reivindicagdo 3, um método especifico para destruir a atividade infecciosa de Bovine
Spongiform encephalopathy (BSE). As encefalopatias TDE do pedido de patente em analise
englobam a doeng¢a BSE. Na comparacdao do método descrito em D1 e o ora reivindicado,
verifica-se que o método de D1 para elimina¢cdo de BSE é muito mais complexo que o ora
reivindicado para descontaminacgdo de TDE, contendo, além da adi¢do de alcali entre 50°C e
55°C, determinagdo de pH 6timo de solubilizagdo, determinagdo da taxa de variagdo de ions
Hidrogénio por unidade de equivalente 4acido, titulagdo com dlcali, adicdo de acido no material
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para encapsulamento, sendo o pH de encapsulamento definido por titulagdo, com
temperaturas inferiores as do método reivindicado), com o objetivo de manter a estrutura
primaria de proteinas. Sendo assim, entende-se que o método ora pleiteado atende ao
requisito de atividade inventiva frente a D1 por, surpreendentemente, de forma mais simples
e tendo a hidrdlise alcalina na faixa de 60°C a 99°C como etapa diferencial de D1, fabricar
racao animal descontaminada de TDE, conforme relatdrio descritivo.

TBR3535/17 Pedido pleiteia reivindica¢do referente a uma composicio a base de erva mate e
chapéu de couro para producdo de bebida refrigerante. Documento do estado da técnica
mostra composicdo de bebida refrigerante mate couro, que também é a base de erva mate e
chapéu de couro. Em sua composicdo, o mate couro tradicional se diferencia do produto em
questdo por conter extrato de guarand. Ainda que o produto ora pleiteado ndo seja dotado de
extrato de guarana como da anterioridade, um técnico no assunto, com conhecimento de
técnicas de alimentos, seria capaz de substituir o extrato de guarand por aroma artificial de
framboesa, sem que isso configure um avancgo técnico cientifico significativo. Paralelamente,
ndo foram apresentados exemplos comparativos em relacdo ao estado da técnica mais
proximo que comprovassem um efeito surpreendente resultante da caracteristica diferencial
gue conseguissem superar as objecdes de atividade inventiva.

TBR3467/17 Reivindicagdo pleiteia um método para realgar a solubilidade de quelados de
aminodacido de ferro e proteinado de ferro caracterizado pelo fato de que compreende
administrar um quantidade eficaz de um agente de solubilizacdo de acido organico com um
proteinado de ferro ou quelado de aminoacido de ferro de modo a formar uma mistura de
guelados de aminodcido de ferro ou proteinados de ferro, independente destes componentes
na mistura estar na forma de solu¢do ou em forma sélida. A questdo que deve ser respondida
é se um técnico versado no assunto, partindo do estado da técnica teria sugerido o recurso
técnico reivindicado como forma de solucionar o problema técnico de realcar a solubilidade de
quelados de ferro em soluges contendo agucares. Reanalisando D1, é possivel observar que o
mesmo em nenhum momento descreve ou sugere o uso de acidos organicos para realgar a
solubilidade de quelados de ferro. O uso de acidos organicos nas preparagdes de bebidas
reveladas em D1 somente tem a finalidade de ajustar o pH, assim como quelar o ferro livre de
modo a evitar o escurecimento da bebida. Além disso, a razdo entre 4cido orgénico/teor de
ferro nas misturas seca de D1 é bem maior que a ora reivindicado no presente pedido, ndo
havendo qualquer sugestdo em tal documento de que a redugdo na razdo deste componentes
resultaria em algum benéfico técnico para a composi¢ao. Sendo assim, este colegiado em
segunda instancia considera que D1 ndo fornece nenhum direcionamento técnico que
motivasse de maneira 6bvia um técnico no assunto a empregar a caracteristica técnica
distintiva do método ora pleiteado como forma de solucionar o problema técnico supracitado.
Em consequéncia disto, conclui-se que a matéria ora pleiteada é dotada de atividade inventiva
frente aos ensinamentos revelados em D1.

TBR4375/17 Pedido refere-se a um tablete de caldo de carne compacto que compreende,
apenas ou principalmente, 6leo e nenhuma ou apenas pequena quantidade de gordura, ao
lado de ingredientes de caldo de carne convencionais nao-gordurosos. A vantagem do
presente pedido reside no fato dela permitir fabricar tabletes compactos de caldo que
compreendem um maior teor de 6leos saudaveis, ricos em dacidos graxos mono e poli-
insaturados e, portanto, liquidos a temperatura ambiente. utilizou em sua constituicdo
espessante compreendendo extrato de carne, aromatizantes processados e/ou maltodextrina
que é preferencialmente omitida ou reduzida na técnica. O processo empregado em D1 para
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obter a referida mistura para temperar envolve as etapas de (1) revestir uma mistura que
compreende os sais e os temperos com o componente oleoso, (2) adicionar o amido e misturar
todos os ingredientes para gerar um pd ou granulos. D1 até menciona a presenca de
maltodextrina em sua composicdo, todavia, a fungdo da substancia ndo é para dar estrutura
aos tabletes, ja que seu produto final pode estar na forma de po ou granulo.

TBR2872/17 Processo para preparacdo de granulos de metionina caracterizado pelo fato de
compreender as etapas de: (a) formar uma mistura de p6 de metionina, um agente de ligacdo
e agua; (b) aplicar a mistura a uma misturacdo de taxa de cisalhamento alta em um misturador
de alta velocidade e elevado cisalhamento, a uma velocidade de pelo menos 5m/s, em que a
mistura é centrifugada contra as paredes do misturador, formando desse modo, granulos da
referida mistura; e (c) secar os referidos granulos e em que os referidos granulos tém uma
densidade de volume de pelo menos 0,6g/cm®. D2 e D4 n3o revelam nem sugerem um
processo com todas as caracteristicas técnicas pleiteadas nas atuais reivindicacdes 1 a 8.
Destaca-se o fato do material de partida utilizado no presente processo ser um pd de
metionina, diferente da pasta de metionina de D2 e do sal de metionina de D4, o que como
destacado pela recorrente altera de forma significativa a forma como o processo é executado.
Ainda, diferente de D2, o presente processo aplica alta taxa de cisalhamento o que leva a
formacgao de granulos que apresentam boa misturabilidade devido a densidade dos mesmos
serem semelhantes a densidade dos graos de alimento animal. Ndo ha qualquer sugestdo em
D2 ou em D4 para uma granula¢do de acordo com a etapa b) para obter granulos de metionina
possuindo as propriedades acima mencionadas a partir de um pé de metionina. Pelos motivos
expostos acima, a matéria pleiteada nas reivindica¢des 1 a 8 apresenta atividade inventiva.

TBR3503/17 Pedido trata de produto aerado congelado preenchido em recipiente que possui
pelo menos dois compartimentos (A) e (B) sendo que o compartimento (A) contém um
propelente e o compartimento (B) contém o produto aerado congelado. O problema
solucionado pela matéria descrita na reivindicacdo 1 é o fornecimento de confeitos congelados
que podem ser dispensados a partir de um recipiente pressurizado até mesmo a temperatura
de um congelador doméstico. Isso é obtido através da combinagdo especifica do recipiente e
da formulacdo. Um técnico no assunto visando obter um produto aerado nao seria impelido a
colocar produtos naturalmente servidos com colheres em recipientes com propelentes, tendo
em vista que sua capacidade de extrusdao varia de acordo com a viscosidade, elasticidade e
plasticidade, parametros ndo avaliados em alimentos mais consistentes. Ademais, alimentos
passiveis de extrusdo devem apresentar comportamento de fluidos newtonianos e estd
caracteristica ndo era previsivel face aos ensinamentos revelados pelos documentos citados
como impeditivos. Resta claro que o pedido é dotado de atividade inventiva.

TBR2826/17 Pedido trata de produto alimenticio que compreende como ingredientes um
hidrocoldide anionico gelificante e um controlador ou inibidor de geleificagdo. D2 ndo esta
direcionado a um gel para ser usado como componente de produto de confeitaria mas para
sorvete. Apesar de sugerir uma combinacdo envolvendo um hidrocoldide geleificante, um
hidrocoldide neutro e um inibidor de geleificagdo, na composi¢do existem outros componentes
que vdo conferir ao sorvete caracteristicas e aroma desejaveis, mas os objetivos da
composicdo em lide, estdo relacionados a manter estavel ao ser guardada a quente evitando a
degradacdo térmica do hidrocoléide durante armazenamento a quente. J4 o sorvete ndo pode
ser armazenado a quente. Caso isto venha a acontecer, seria naturalmente esperado a
degradacdo do produto, bem como sua variagdo de textura. Assim, certifica-se que a matéria
objeto de pleito tem objetivos e alcanga resultados completamente diferentes de D2. Mesmo
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gue a combinacado dos produtos seja a mesma, existem outros componentes na composicao de
D2 que o diferenciam. Um técnico no assunto, de posse dos ensinamentos de D2 ndo inferiria
gue através da combinacdo de diferentes hidrocoldides e dofosfato de trissédio obteria o
efeito desejado para resolver os problemas do estado da técnica.

TBR560/17 Pedido trata de um método e aparelho para a produgdo através de extrusdo a frio
de um produto de confeitaria, que possui reologia de plastico de Bingham. A reivindicacdo de
processo pleiteia o uso de equipamento ja constante no estado da técnica para alimentos que
possuem reologia de plastico de Bingham. De fato, como o chocolate é dotado de reologia de
um material ndo newtoniano, que mostra uma relacdo linear entre a tensdo de cisalhamento e
a taxa de deformacgao, empregar equipamentos com eixos flexiondveis imprimindo uma tensao
variavel permite a formacgdo de pastilhas de chocolate sem deformacées, diferentemente do
qgue acontecia nos documentos do estado da técnica. Como a pressdo exercida sobre o
chocolate é grande, seu reticulo cristalino fica compactado e as particulas se fundem. Por
forgas reativas, o equipamento permite a flexdo e tor¢do dos eixos para fora dos eixos dos
cilindros fazendo com a folha se solte mais facilmente, sem que seja necessdria a modificacdo
da composicdo do produto alimenticio, o que poderia afetar seu sabor. A reivindicacdo de
processo 1 possui atividade inventiva.

TBR2967/17 No presente pedido descreve escova de dente em que a abertura 415 ajuda a
apresentar o deslizamento do cabo 103, permitindo que os dedos do usudrio se projetem um
pouco na profundidade das aberturas. Além disso, as aberturas 415 transportam dgua para
longe das pontas dos dedos durante condi¢cdes operacionais Umidas. O problema técnico a ser
resolvido pelo presente pedido é prover um cabo para implementos de cuidado oral que sejam
confortaveis e evitem ficarem escorregadios devido ao seu emprego em condi¢cdes Umidas. Um
dos problemas técnicos levantados por D1 é o da aderéncia entre elastomeros de dureza
muito distinta, como o polipropileno (material duro) no qual a escova é moldada e o
elastdbmero macio, que normalmente ndo aderem um no outro com a resisténcia mecanica
desejada. D1 ensina a utilizar saliéncias para auxiliar na fixacdo do material mais macio. Para
facilitar a seguranga da camada macia externa 68 no material de cabo duro 62, o material de
cabo duro poderia incluir uma série de proje¢des 72 como sendo geralmente paralelas umas as
outras e estendendo-se através da largura do lado traseiro da escova de dentes a intervalos
geralmente uniformes. Estas projecdes também permitem a fixacdo das mdos/dedos ao cabo
evitando o escorregamento do cabo, e permitindo que os dedos do usuario se projetem um
pouco na profundidade das aberturas. Comparando o presente pedido com D1 vé-se que os
cabos sdo muito semelhantes, possuem as proje¢des ou saliéncias que, exibindo a base ou
ndo, possuem as mesmas fungdes ou caracteristicas técnicas. Ambos impedem o deslizamento
do cabo nas mdos e permitem que os dedos se aprofundem nas proje¢des. De acordo com o
exposto acima, entende-se que a matéria pleiteada ndo apresenta atividade inventiva.
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FIG. 2
Figuras 12 e 13 de D1 Figuras 2 e 4 do presente pedido.

TBR4391/17 Sistema para lavar uma passagem nasal humana caracterizado um aparelho para
distribuir a solugdo salina para dentro de uma passagem nasal, o aparelho compreendendo:
uma tampa para proporcionar uma vedag¢do contra uma narina humana pelo 10 menos tdo
grande quanto uma abertura (15) na tampa, a tampa tendo: uma parte inferior cilindrica, uma
parte superior convexa arredondada que se curva no sentido contrdrio a partir de uma
abertura axialmente alinhada, a partir da qual um liquido é distribuido. D1 ndo ensina um
sistema compreendendo uma tampa tendo uma parte superior convexa arredondada que se
curva no sentido contrario a uma abertura axialmente alinhada. D1 tem uma tampa plana e
chata que ndo é arredondada. Concorda-se coma recorrente que o fato da tampa ser
arredondada, com um diametro menor, facilita a veda¢do da cavidade nasal de individuos com
cavidades menores, diferentemente do documento citado como estado da técnica, cuja
configuracdo se tornaria desconfortavel, principalmente para o uso por criancas. Do exposto,
infere-se que o avango técnico do pedido em questdo estd no dispositivo inalador que é
dotado de atividade inventiva.

TBR3434/17 O pedido descreve um método e o respectivo equipamento que o implementa
para aperfeicoar a eficiéncia de operacdo de um compressor a pistdo/diafragma através de um
acionamento elétrico de frequéncia varidvel por meio de uma malha de controle para
mensurar a defasagem entre a velocidade do pistdo e a corrente de acionamento do
compressor, compara-la com valores de referéncia predeterminados e comandar o ajuste da
tensao elétrica do compressor. D1 descreve um dispositivo para operar um compressor linear
e técnicas de controle da corrente do compressor. Em D1 a defasagem medida entre a
velocidade atual do pistdo (Vnow) e a corrente de referéncia computada (Iref) é empregada
para ajustar frequéncia da func¢do que calcula a posicdo tedrica do pistdo (Pref) e ndo a
frequéncia da alimentacdo elétrica do compressor como ensinado no presente pedido. O
objetivo em ambos os casos é anular essa diferenga; porém a malha de controle de D1
emprega uma técnica totalmente diferente da técnica de controle definida no presente pedido
sendo esta, portanto, dotada de atividade inventiva. D1 é silente em ensinar o ajuste
(amplitude e frequéncia) diretamente da alimentagdo elétrica do compressor, bem como
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utilizar uma tabela predefinida para correlacionar parametros de operag¢do do compressor e
utilizar, alternativamente, o parametro TDC (Top Dead Centre) para efetivar o controle.

TBR3605/17 As embalagens do presente pedido foram desenvolvidas visando a solugdo de
problemas como enovelamento de raizes. Estas embalagens, ndo sdo recipientes, mas sim
invélucros que revestem o torrdo das mudas durante o armazenamento, transporte e plantio,
ndo sendo necessdria sua remocdo, uma vez que sao rapidamente degradaveis. no presente
pedido as mudas prontas e em fase de viveiro sdo re-embaladas para serem levadas ao campo
ao invés de serem produzidas diretamente numa embalagem de tecido, conforme previsto nos
documentos D1 e D2 citados. Em ambos os casos a embalagem é enterrada juntamente com a
planta/muda e se decompde com o tempo. A Unica diferenga esta no fato de que em D1 e D2
as mudas prontas para o transplante ndo sdo removidas da embalagem, enquanto que no
presente pedido elas sdo removidas e inseridas nas meinhas para serem transportadas ao local
de plantio, onde elas serdo plantadas dentro das citadas meinhas. Objetos semelhantes ja
foram descritos por D1 e D2 e os materiais empregados na confeccdo das meinhas ja é
conhecido e descrito por D2. Entende-se que o objeto em questdo, bem como seus métodos
de fabricacdo e uso decorrem de maneira Obvia para um técnico no assunto, frente ao
conhecimento ja disponivel em D1 ou D2. Assim, ndo é possivel reconhecer a existéncia de
atividade inventiva na matéria pleiteada.

Certificado de adicao

O depositante do pedido ou titular de patente de invengdo poderd requerer, mediante pagamento de
retribui¢do especifica, certificado de adi¢cdo para proteger aperfeicoamento ou desenvolvimento
introduzido no objeto da inveng¢do, mesmo que destituido de atividade inventiva, desde que a matéria se
inclua no mesmo conceito inventivo. (LPI artigo 76) O pedido de certificado de adi¢cdo serd indeferido se o
seu objeto ndo apresentar o mesmo conceito inventivo. O depositante poderd, no prazo do recurso,
requerer a transformagdo do pedido de certificado de adicdo em pedido de patente, beneficiando-se da
data de depdsito do pedido de certificado, mediante pagamento das retribui¢bes cabiveis.

TBR4340/17 A Recorrente explica que o pedido em questdo PI0101974 foi indeferido por falta
de atividade inventiva frente a patente PI9812128 do mesmo depositante e solicita a
conversao do pedido de patente PI0101974 em certificado de adi¢gdo de invengdo da patente
P19812128. O pedido trata de um cateter intravenoso compreendendo um dispositivo de
protecdo de agulha onde a fixagao do dispositivo de prote¢do da agulha no eixo de cateter é
facilitada. P19812128, ao qual pretende-se que este seja uma adicdo trata de um clipe elastico
de seguranca para prote¢do da ponta da agulha de um cateter intravenoso. Portanto, os
pedidos PI9812128 e PI0101974 estdo dentro do mesmo conceito inventivo e ambos possuem
mesmo depositante. Baseado nos pareceres da Procuradoria Geral, processos n? 3547/01 e
864/02, ficou estatuida a inexisténcia de obice a dita transformacdo de Patente de invengdo
em Certificado de Adi¢ao de Invengao desde que atendidas as exigéncias da Lei da Propriedade
Industrial em vigor. Desta forma, entende-se que a solicitacdo do Recorrente é pertinente e
atende ao disposto no artigo 76 da LPI, pois trata-se de um aperfeicoamento introduzido no
objeto da inveng¢do; do mesmo depositante; com o mesmo conceito inventivo; e de matéria
destituida de atividade inventiva.
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Nulidade

Documentos novos

TBR4311/17 o processo de nulidade tem o prazo de 6 meses apds a concessdo da Carta
Patente para ser instaurado. Uma vez instaurado, o INPI emite parecer e intima as partes a se
manifestarem no prazo comum de 60 dias sobre conteddo do parecer. Neste sentido, o Artigo
54 da LPI é cristalino na sua redag¢dao, em que uma vez apresentadas as manifestacdes sobre o
parecer emitido por esta Autarquia acima mencionada, o processo sera decidido pelo INPI,
encerrando-se a instancia administrativa. A adicdo de novos documentos perverte o Art. 54 da
LPI, na medida em que traz novos argumentos ndo apresentados na instauracdo do processo
de nulidade, e tendo em base que o INPI devera decidir o processo, nao seria dado o direito ao
contraditério e ampla defesa a Titular da Patente, por conseguinte ndo atendendo o disposto
no artigo 59, inciso LV da Constituicdo Federal de 1988. Além disso, esta adicdo de novos
documentos é percebida por esta Autarquia como tentativa de reiniciar o processo de
nulidade, e uma vez que ja havia findado o prazo de 6 meses, isto seria vedado pela letra da Lei
9279/96. Portanto, os novos documentos ndo foram considerados para fins legais.

189



Relacdo de casos

TBR550/17
TBR553/17
TBR555/17
TBR557/17
TBR559/17
TBR560/17
TBR561/17
TBR562/17
TBR563/17
TBR564/17
TBR565/17
TBR567/17
TBR568/17
TBR570/17
TBR571/17
TBR572/17
TBR573/17
TBR574/17
TBR575/17
TBR576/17
TBR577/17
TBR581/17
TBR586/17
TBR591/17
TBR593/17
TBR595/17
TBR598/17
TBR599/17

TBR600/17

PI0203111 2424

122014002952 2402

P10300709 2404

P10500412 2405

122014012706 2403

PI0016357 2402

P10006343 2402

122015017667 2404

P19909701 2402

P10216104 2404

PI0809055 2404

P10504941 2405

P10100470 2403

P10215576 2404

PI0305034 2404

P10012270 2402

P10318593 2406

122015007037 2402

122012015841 2405

P19912178 2402

PI0008758 2406

PI0006121 2405

P10205490 2406

P10304486 2406

P10210350 2406

PI0309585 2405

P10114199 2406

P10314617 2406

PI0016233 2405

20/06/2017
17/01/2017
31/01/2017
07/02/2017
24/01/2017
17/01/2017
17/01/2017
31/01/2017
17/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
07/02/2017
24/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
17/01/2017
14/02/2017
17/01/2017
07/02/2017
17/01/2017
14/02/2017
07/02/2017
14/02/2017
14/02/2017
14/02/2017
07/02/2017
14/02/2017
14/02/2017

07/02/2017
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G01B 11/22
BO1D 11/00
A61K 31/403
B22C9/28
A23B 7/10
A23G 1/20
G04D 7/00
C12N 15/61
HO4L 29/06 (2006.01)
AO1N 25/00
COS5F 5/00 (2006.01)
B23K 35/362
C12N 15/52
A61K 7/00
C09K 3/00
HO01Q 1/52
C01B 33/20
C12N 15/82
C12P 7/06
A61K 39/135
CO07K 16/00
HO1R 13/533
A61K 7/48
C05D 9/02
A61K 31/7068
C07C27/04
C12N 15/82
A61K 31/02

A23L 1/0562



TBR603/17

TBR604/17

TBR608/17

TBR610/17

TBR615/17

TBR617/17

TBR622/17

TBR623/17

TBR1649/17
TBR2553/17
TBR2595/17
TBR2813/17
TBR2817/17
TBR2826/17
TBR2863/17
TBR2865/17
TBR2866/17
TBR2867/17
TBR2869/17
TBR2871/17
TBR2872/17
TBR2888/17
TBR2893/17
TBR2895/17
TBR2896/17
TBR2897/17
TBR2899/17
TBR2900/17
TBR2901/17
TBR2903/17

TBR2908/17

P10210525

P10214204

P10400056

2405

2406

2406
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