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Introducao a Terceira Edicao

Chegamos agora ao 32 volume de nosso Cases Law de Patentes e, diferente das outras vezes,
essa introducgdo para mim se torna ainda mais especial, pois serd a ultima que farei, ja que, se
aproxima a data em que pretendo pedir minha aposentadoria.

Fico muito realizada em, mais uma vez, constatar o aprimoramento desse compéndio que
estou convicta, vai continuar ajudando nossos usuarios internos e externos na compreensao
de nossas decisdes de Segunda Instancia, na drea de Patentes.

Agradeco a Equipe desta Coordenacdo Técnica de Recursos e Processos Administrativos de
Nulidade de Patentes (COREP) e, ao pesquisador AntOGnio Carlos Souza de Abrantes, pela
gualidade do trabalho desenvolvido. Tenho certeza que o aprimoramento desse compéndio
sera continuo ao longo dos préximos anos, caracterizando o traco marcante de nossa equipe
gue é a busca da exceléncia em todas as tarefas executadas.

Agradeco também aos demais componentes da CGREC e, particularmente, ao meu
Coordenador Geral, Gérson da Costa Correa e aos demais Coordenadores Técnicos, Carlos
Mauricio Ardissone e Tania Maria Trigo Fernandes pelo estimulo e apoio.

Agradeco a Evanildo Vieira dos Santos da Biblioteca/CGDI pela Elaboragdo da Ficha Técnica.

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

Em julho de 2018 foi publicada a primeira edi¢Go das Decisbes em segunda instdncia da
Coordenacgdo-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC) do INPI na
drea de patentes, publicadas em 2017. A segunda edi¢cdo foi publicada em agosto de 2019 com
as decisbes de 2018. Nesta terceira edi¢cGio sdo publicadas um total de 654 decisées
selecionadas entre as decisées publicadas em 2019. Este acervo tem por objetivo constituir um
repositorio que possa servir para se compreender como as diretrizes de exame tém sido
aplicadas na prdtica pela segunda instdncia em patentes do CGREC e possa constituir de
material de referéncia para treinamentos e pela doutrina. Todas as decisGes proferidas podem
ser consultadas na integra no site do INPI.

Gostaria de agradecer aos examinadores, aos Coordenadores Leila Freire Falcone e Gerson
Correa e a todos os servidores e funciondrios do INPI que 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. Resolucdo n° 85/2013 publicada na RPI n° 2207
24/04/2013.

Res. 93/13 — Diretriz sobre artigo 32 da LPI. Resolu¢do 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. Resolucdo n° 144/2015 publicada na RPI n° 2306 de
17/03/2015.

Res. 169/16 — Diretriz Geral — Mddulo 2. Resolugdo 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. Resolu¢do n° 158/2016 publicada na RPI n° 2396 de
06/12/2016.

Res. 208/17 — Diretriz de Exame de Pedidos de Patente na Area de Quimica. Resolucdo n°
208/2017 publicada na RPI 2452 de 02/01/2018

CitacOes

Numeracao dos casos

Esta publicacdo apresenta uma selecdo de algumas das decisdes de recursos e nulidades em
patentes publicadas na RPl em 2019. Todas as decisdes foram numeradas em ordem da data
de publicacdo na RPI. A nomenclatura usada segue o formato TBR1234/19, indica tratar-se de
uma decisdo Técnica de recurso ou nulidade. Os trechos destacados em italico referem-se ao
texto da lei n® 9279/96 (LPI) ou ResolucBes de diretrizes de exame. O texto das decisdes foi
obtido diretamente do parecer de decisdo, tendo por algumas vezes adotadas pequenas
adaptacbGes 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 RPl e o numero do pedido
patente. Com estas informagdes o leitor pode recuperar o conteddo completo da decisdo no
site do INPI www.inpi.gov.br
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A aplicabilidade das Diretrizes de Exame da DIRPA

As diretrizes s@o ordens escritas e gerais a respeito do exame de patentes, emanadas pela autoridade
madxima da autarquia e pelo Diretor de Patentes. Parecer da Procuradoria. As diretrizes de exame de
patente constituem orientagGes de trabalho dirigidas aos servidores da autarquia. Elas direcionam o
desempenho do exame de patentes e sdo emanadas do poder hierarquico. As diretrizes ndo criam atos
administrativos, mas sim geram deveres e prerrogativas aos servidores do INPI, publico alvo das diretrizes.
Elas ndo sdo meras recomendagdes ao examinador de patentes, de adogdo facultativa pelo servidor da
autarquia. A procuradoria utiliza as diretrizes como referencial para identificar o procedimento adequado
concernente ao exame de pedidos de patente. O Poder Judicidrio menciona frequentemente as diretrizes
como referencial do que é o procedimento correto na autarquia. A defesa judicial da autarquia restaria
prejudicada na hipdtese de examinadores de patente ndo observarem as diretrizes. Um ato administrativo
praticado em conformidade estrita com as diretrizes possui a presun¢do de legalidade. O mesmo nao se
verifica quando o ato administrativo diverge das diretrizes sem a devida justificativa técnica. (Parecer
PROC N2 0009/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0)

Excecdes a patenteabilidade

Ndo se considera invengdo nem modelo de utilidade: | - descobertas, teorias cientificas e métodos
matemadticos; Il - concepg¢bes puramente abstratas; Ill - esquemas, planos, principios ou métodos
comerciais, contdbeis, financeiros, educativos, publicitdrios, de sorteio e de fiscalizagGo; IV - as obras
literdrias, arquiteténicas, artisticas e cientificas ou qualquer criagGo estética; V - programas de
computador em si; VI - apresentagdo de informagées; VIl - regras de jogo; VIl - técnicas e métodos
operatadrios ou cirurgicos, bem como métodos terapéuticos ou de diagndstico, para aplicacdo no corpo
humano ou animal; e IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais bioldgicos encontrados na
natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e
0s processos bioldgicos naturais. (LPI artigo 10)

Ndo sdo patentedveis: | - o que for contrdrio a moral, aos bons costumes e a sequranga, a ordem e a saude
publicas; Il - as substdncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a
modifica¢do de suas propriedades fisico-quimicas e os respectivos processos de obteng¢do ou modificagdo,
quando resultantes de transformagdo do ntcleo atémico; e lll - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os
micro-organismos 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 composicGo genética, uma
caracteristica normalmente ndo alcangdvel pela espécie em condicées naturais (LPI artigo 18).

Método matematico

Um método que resolva um problema exclusivo do campo da matemdtica (p.ex., dedugdes, operagGes,
solugdo de equagdes, etc.) ndo é considerado invengdo, uma vez que ndo constitui solugéo para um
problema técnico. Entretanto, métodos que utilizem conceitos matemadticos para solucionar um problema
técnico inserido em um campo técnico séo considerados invengdo desde que ndo incidam em outros incisos
do Art. 10.

TBR557/19 Reivindicagdo 1 pleiteia Método para a configuracdo de lentes de contato
compreendendo as etapas de: a) descrever uma forma original para uma superficie da lente; b)
converter a superficie em pelo menos um conjunto de pontos discretos; c) dividir a superficie
em uma pluralidade de secGes; e d) computar os coeficientes de um polinomial de Chebyshev
que se aproximam da forma original para a superficie de cada qual dentre a pluralidade de
secOes, caracterizado pelo fato de que o polinomial possui a equacdo: T[1] =1, T[2] = x, T[j] =
2x.T[j-1] - T[j - 2] na qual j é a ordem do polinomial + 1 e x é uma dimensao espacial; e em que
a dimensdo espacial é uma distancia a partir do centro da superficie, uma distancia em
qualquer dire¢do, ou uma coordenada x ou y em um sistema de coordenadas cartesianas, ou
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uma distancia radial a partir do centro da superficie em coordenadas polares. D2 revela um
método para fabricar uma lente de contato. A Figura 12 de D2 mostra o desenho de uma lente
cujas superficies frontal e traseira foram definidas de acordo o método revelado. Na Figura 12,
a lente de contato (30) tem uma superficie suave (55, 65) que é feita através do uso de um
computador implementando uma aproximacdo spline da topografia da cérnea (145). E dito
gue os polindbmios parciais que se aproximam da topografia da cérnea (145) tém primeira e
segunda derivadas iguais onde eles se juntam. Nas Figuras 3 e 4 de D2, no ponto em que a
curva (50) (representando a porgdo Optica central da lente) e a parte polinomial (70)
(adjacente a curva da porgdo dptica central) se juntam, a primeira derivada é igual para ambas
as curvas. Observamos que esse doc. D2 também ndo cita a utilizacdo de polinbmios de
Chebyshev para se obter a superficie de uma lente de contato. Nem cita uma aproximacao
polinomial minimax usando os polindmios de Chebyshev

Método 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) Os itens contidos no inciso Ill do artigo 10 da LPI, mesmo
quando utilizarem meios técnicos ou tenham utilidade prdtica ndo serdo considerados invengdo. O
examinador deve identificar se a matéria reivindicada, considerada como um todo, soluciona problemas
comerciais, contdbeis, financeiros, educativos, publicitdrios, de sorteio e/ou de fiscalizagéo, e ndo um
problema técnico. Exemplo: Criagdes que incidem no inciso Il do artigo 10 da LPI incluem: (i) andlise de
mercado, leildes, consdrcios, programas de incentivo, métodos do inciso Ill do Art. 10 envolvendo pontos
de venda (POS Point of Sale), transferéncia de fundos - através de uma rede bancdria ou caixa eletrénico, o
qual, entre suas etapas funcionais, inclui cdlculos cambiais e de taxas de servico, 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. n.169/16 § 1.9)

TBR29/19 Reivindica¢do 26 pleiteia método caracterizado por: a) fornecer pelo menos um
input através de um dispositivo de entrada de uma maquina de transagdes automatizada,
onde a maquina inclui pelo menos um dispositivo de func¢do transacional; b) fornecer uma
primeira comunica¢do entre uma aplicagdo de terminal da mdaquina e um primeiro
componente de Dispositivos Abertos (DS) responsivo ao pelo menos um input, c) fornecer uma
segunda comunicag¢do entre o primeiro componente de ODS e uma primeira camada de XFS
responsiva a primeira comunicac¢do; d) fornecer uma terceira comunicagdo entre a primeira
camada de XFS e o primeiro componente de condutor de dispositivo responsivo a segunda
comunicagao, e) fornecer uma quarta comunicagdo entre o primeiro componente de condutor
de dispositivo e um primeiro dispositivo de fun¢do transacional da maquina, responsiva a
terceira comunicacdo; e f) operar o primeiro dispositivo de funcdo responsivo transacional
responsivo a quarta comunica¢do. A reivindicacdo 33 pleiteia método de acordo com a
reivindicagdo 26 caracterizado pelo fato de que o primeiro dispositivo de fungdo transacional
inclui um empregador de dinheiro, onde a etapa (f) inclui entregar dinheiro com o entregador
de dinheiro responsivo a quarta comunicagdo. A reivindicagdao 33 de método trata da inclusdo
de um dispositivo entregador de dinheiro o que pode ser considerado um método comercial
ou financeiro estando em desacordo com o Artigo 10 Inciso Il da LPI.

TBR157/19 O objeto cuja protecdo patentaria é solicitada é um "Método para debitar uma
conta pré-paga armazenada em um HLR (Home-Location-Register) para uma conexdo de
comunica¢do de computador para um terminal de comunica¢des mdvel estabelecida através
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de uma rede de telefonia mével", ou seja, uma sequéncia de a¢Ges (etapas) que estabelece um
procedimento de tarifacdo de um terminal mével em um sistema de telefonia mével. A simples
presenca de peculiaridades técnicas em suas etapas ndo confere um cardter técnico ao
método na medida em que tais peculiaridades estdo intrinsecamente associadas as acdes
financeiras do método; a esséncia do método cuja protecdo é almejada reside nas etapas
financeiras relativas a tarifacdo do terminal, sendo que as peculiaridade técnicas nelas citadas
sdo indissociaveis da acdo financeira de tarifacdo. Dito de forma alternativa, uma eventual
extirpacdo das agdes financeiras presentes no método promoveria sua completa
desestruturacdo, tornando a presenca das peculiaridades técnicas remanescentes sem
significacdo, o conteldo técnico ndo sobrevive sem o contetdo financeiro. Indubitavelmente,
a Unica reivindicacdo independente do Quadro Reivindicatério em Recurso pleiteia protecdo
para um método que tipifica a exclusdo definida no inciso Ill do Artigo 10 da LPI, ou seja, a
matéria ndo é considerada Invencao.

Programa de computador em si

O inciso V do art. 10 da LPI, ao mencionar que o “programa de computador em si” ndo é considerado
invengdo apenas separa e distingue os sistemas de protecdo quando se estd diante de invengdes 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, entéo, 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 prote¢do: o direito autoral para o
programa de computador e o direito patentdrio para processos que solucionem problemas técnicos,
alcangando efeito técnico, néo relacionados a mudangas no cédigo. (Res.158/16 § 2.1)

TBR107/19 A reivindicagdo pleiteia Artigo para eliminar alarmes falsos, desativacdo invélida de
seguranca e roubo interno, caracterizado pelo fato de compreender um meio de
armazenamento legivel por maquina contendo instrugdes que se executadas permitem que
um sistema: receba um primeiro cddigo de identificacdo associado com um item; receba um
segundo codigo de identificagdo associado com o dito item; e fornegca um sinal de controle
para controlar a operac¢do de um dispositivo de desativacdo de rdétulo de seguranca (120) com
base nos ditos primeiro e segundo cédigos de identificacdo. A reivindica¢cdo independente 16
nao é passivel de patenteabilidade, por ndo ser considerada invengao, contrariando o Art. 10
inciso V da LPI, mais especificamente por pleitear instru¢gdes que se constituem em programa
de computador em si.

TBR192/19 Reivindica¢do de produto para fornecer configuragdo remota de fluximetros [...]
caracterizado por as ditas instrugdes direcionarem a dita unidade de processamento para
configurar remotamente um fluximetro remotamente localizado pela dita rede com a
configuracdo compreendendo realizar download de informagdes do servidor no fluximetro
remotamente localizado. Quanto as reivindica¢des de produto, a matéria das mesmas incidem
no artigo 10, inciso V, da LPI; uma vez que o termo "instrugdes" e a expressdo "as ditas
instrucdes direcionam a dita unidade de processamento para", equivalem a um programa de
computador em si. Um novo quadro reivindicatério foi apresentado que pleiteia: Reivindicacdo
de produto para fornecer configuragdo remota de fluximetros [...] caracterizado pela dita
unidade de processamento ser direcionada para configurar remotamente um fluximetro
remotamente localizado pela dita rede com a configuracdo compreendendo realizar download
de informagdes do servidor no fluximetro remotamente localizado. Com respeito as
reivindicacdes referentes ao produto, estamos considerando que as altera¢des feitas nas
mesmas superam as objecdes apontadas anteriormente.
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TBR169/19 Reivindica¢do 9 na primeira instancia pleiteava Aplicagdo interativa para TV Digital
transmitida em um broadcast de sinal de Tv Digital e exibida em um receptor de tv digital
caracterizado por compreender cédigo executdvel compativel com os padroes de
interatividade para Tv digital sendo que o dito cédigo implementa um protocolo de
comunicacao [...] Concordamos com a Recorrente que a retirada das Reivindicacdes 9 e 13,
torna o Quadro Reivindicatério adequado frente ao Art. 10 da LPI.

TBR416/19 Reafirma-se, primeiramente que a utilizagdo da expressdo "conjunto de instrucdes"
no quadro reivindicatério ndo pode ser aceita. Apesar da argumentacdo de Recorrente do
objeto inventivo do PI0315078 ndo se caracterizar pelo cddigo-fonte, dita expressdao causa
indefinicdo quanto ao real objeto a ser protegido, podendo ampliar e consequentemente
abranger caracteristica do objeto ndao patentedvel e que, no caso, incide no Art. 10-V da LPI.
Ainda, convém lembrar que a Lei 9609 de 19/02/1998 define em seu Art. 12 que "Programa de
computador é a expressdo de um conjunto organizado de instru¢cdes em linguagem natural ou
codificada" e a Resolucdo/INPI/PR N2158 de 28 de novembro de 2016, item 2.1, normatiza que
"0 programa de computador em si entendido como conjunto organizado de instrugdes escrito
em linguagem natural ou codificada ndo é considerado inveng¢do". Além disso, ndo procede a
contestacdo da recorrente com relacdo a dita expressdo se encontrar em reivindicages
dependentes e que estas sdo reivindicacdes dependentes de produto. A Resolu¢do/INPI/PR
N2158 de 28 de novembro de 2016, item 6.4..2 e 6.4.3 cita claramente que uma reivindica¢do
de produto caracterizado por um programa de computador ndo é considerada invengao por
seu conteldo incidir no Art. 10 da LPI. Outrossim, a LPI, Art. 41 determina que "A extensao da
protecdo conferida pela patente serd determinada pelo teor das reivindicagdes" , ou seja, o
objeto de um pedido de patente é protegido como um todo no quadro reivindicatdrio,
abrangendo todas as combinacGes previstas pelas interligacdes entre as reivindicacdes.
Adiciona-se ainda que, o uso da dita expressdo, além de prejudicar o discernimento do real
objeto inventivo o qual se requer protecao, permitiria que "instru¢des de computador” fizesse
parte do escopo de protegdao do pedido. Quanto as citagdes sobre conjunto de instrugdes
encontradas no relatdrio descritivo, esclarecemos que estas se encontram regulares pois, tal
como dito na Resolugdo/INPI/PR N2158 de 28 de novembro de 2016, item 6.2, até "pequenos
trechos do cédigo fonte podem ser inseridos no rotatério descritivo se isto for considerado util
para o entendimento da invencdo" porém, tal como dito na referida resolugdo no item 6.4, isto
ndo é valido para a matéria pleiteada no quadro reivindicatorio.

TBR606/19 Reivindicacdo 20 pleiteia Produto de software para implementacdo do método
para determinar um tipo de medidor de fluxo conforme definido em uma das reivindicagdes 10
a 19, o produto de software caracterizado pelo fato de que compreende: um software de
controle configurado para direcionar um sistema de processamento para receber valores de
calibragdo do medidor para o medidor de fluxo e correlacionar os valores de calibragdo do
medidor com os valores de calibracdo conhecidos do medidor (114) para determinar o tipo de
medidor de fluxo; e um sistema de armazenamento que armazena o software de controle. As
reivindicagdes 20 a 29 reivindicam um produto de software. Ou seja, visam a protecdo de um
software (programa de computador). Tal matéria ndo é considerada invencdo. Portanto, ndo é
patentedvel (conforme Art. 10, inciso V, da LPI).

TBR620/19 As ReivindicacbGes 7 a 12, referentes a meio legivel por computador, do quadro
reivindicatério anterior, foram canceladas de forma a evitar qualquer questionamento com
relacdo ao Artigo 10 (V) da LPL.

15



TBR659/19 Meio de armazenamento caracterizado pelo fato de ter nele armazenado um
conjunto de instru¢des configurado para executar as etapas de: receber uma primeira
mensagem para efetuar relatério de ambiente de radio em um canal de sinalizagdo comum
reverso; inicializar uma lista piloto; armazenar a lista piloto; determinar se a unidade remota
precisa enviar informacdo de ambiente de radio ao determinar se a unidade remota efetuou
uma transferéncia inativa para um piloto que nao esta na lista piloto; quando a unidade
remota precise enviar informacdo de ambiente de radio: atualizar a lista piloto; e transmitir a
informacao de ambiente de radio para o equipamento de infraestrutura. Além disso,
enfatizamos que a Lei 9609 de 19/02/1998 define, em seu Art. 1, que: Programa de
computador é a expressdo de um conjunto organizado de instru¢ées em linguagem natural ou
codificada. A Resolugdo/INPI/PR 158 item 2.1, normatiza que: O programa de computador em
si, entendido como conjunto organizado de instrugdes escrito em linguagem natural ou
codificada ndo é considerado invengao. Também, o Art. 41 da LPI determina que a extensao da
protecdo conferida pela patente serd determinada pelo teor das reivindicagOes.
Consequentemente, pleitear instrugdes para definir o objeto reivindicado permitiria que
instrucdes de computador, a saber, o programa de computador em si, fizesse parte do escopo
de protegdo do pedido, contrariando claramente o Art. 10 V da LPI.

Método terapéutico

Meétodos terapéuticos séo aqueles que visam & cura e/ou a prevengdo de uma doenga 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 satide. 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¢ées séo considerados como métodos
terapéuticos: o tratamento de condig¢do médica Y caracterizado pela administragdo da substdncia X, o uso
da substdncia X caracterizado por ser para tratar uma condi¢éo médica Y. Substdncia X para utilizagdo em
método terapéutico ou Substdncia X para uso no tratamento da condigo médica Y também sdo
considerados métodos terapéuticos. No entanto, as reivindicagbes no formato convencionalmente
chamado de férmula sui¢a: Uso de um composto de formula X, caracterizado por ser para preparar um
medicamento para tratar a doenca Y, néo séo consideradas método terapéutico. (Res. 169/16 § 1.29)

TBR223/19 O relatério descritivo menciona que foram descritos no pedido (i) novas
composi¢cbes farmacéuticas de a-Gal A, (ii) métodos de selecdo de uma dose apropriada de a-
Gal A para um paciente, (iii) métodos de tratamento de deficiéncia de a-Gal A usando tais
composicoes e (iv) métodos de avaliagdo de preparagdes de a-Gal A. Em relagdao as matérias
alegadamente descritas no pedido, tem-se que métodos de tratamento ndo sdo passiveis de
protecdo patentaria em decorréncia do disposto no artigo 10 (VIIl) da LPI. Neste sentido, tem-
se que métodos de selecdo de dose apropriada para um paciente também fazem parte de
métodos de tratamento, ndo passiveis de protecdo por forca do disposto no artigo 10 (VIII) da
LPI.

TBR263/19 A recorrente alega a intencdo de depositar um pedido dividido relativo as
reivindicacdes de método de aplicacdo de um elemento de resfriamento préximo a pele do
paciente para criar uma temperatura gradiente em um local da regido suficiente para romper
seletivamente e por meio disso reduzir as células ricas em lipidios da referida regido. O
método proposto se aproxima aos métodos de criolipdlise oferecido em clinicas de estética
ainda que a adiposidade localizada possua CID 10 E65 se enquadra como doenga. O item 1.3.
da Resolucdo n° 169/16 admite a possibilidade de patenteamento de método de tratamento
em que predomina o carater cosmético quando conclui que “métodos de redugdo de pelos do
corpo podem ser utilizados por razdes puramente estéticas ou no tratamento de hirsutismo
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(i.e. pode-se dissociar o carater terapéutico, utilizando uma limitagdo negativa para exclusao
do hirsutismo), podendo ser passiveis de protecdo”. Para que esse enquadramento como
método terapéutico fosse afastado seria importante que esta reivindicacdo de método de
aplicacdo de um elemento de resfriamento préoximo a pele do paciente especificasse
claramente que se trata de método cosmético ndo terapéutico. Com relacdo ao
enquadramento como método. cirdrgico a mesma Resolugdo n° 169/16 especifica no item 1.34
“Todo método que requeira uma etapa operatdria, ou uma etapa invasiva no corpo humano
ou animal é considerado como método operatério, incidindo naquilo que o artigo 10 (VIII)
estabelece ndo ser invencdo”. No caso, como ndo ha qualquer etapa invasiva, o método
proposto ndo se enquadra como método cirurgico. O fato de o método alterar células internas
do corpo ndo é suficiente para enquadra-lo como cirdrgico uma vez que métodos de raios X
ndo sdo considerados cirdrgicos (Iltem 1.42 Resolucdo n° 169/2016). O fato de um método ser
ou ndo ser executado por profissional médico, por si sé, ndo é relevante para o
enquadramento como método cirdrgico ou terapéutico. Com relagdo ao dito método de
controle de dispositivo, este claramente ndo se enquadra em quaisquer das proibi¢des
previstas no artigo 10 da LPI e, desta forma, procede o argumento da recorrente.

TBR303/19 A reivindicacdo 3 refere-se a método ndo terapéutico para aumentar a produgdo
de leite, melhorar desempenho de engorda, melhorar taxa de crescimento, diminuir tempo de
abatimento, melhorar eficiéncia de conversdo de alimentacdo, diminuir teor de fibra na
alimentacdo e melhorar a capacidade de fornecer dietas de concentrado relativamente maior
como alimento. Tal método objetiva melhorar a producdo de leite e o processo de engorda em
animais de abate, consistindo em um método de tratamento que ndo apresenta carater
terapéutico, ou seja, ndo se relaciona a cura e/ou prevencdo de doenga ou disfungdo do corpo,
ou a alivio de sintomas de dor, sofrimento e desconforto. Assim sendo, entende-se que a
reivindicagdo 3 nao incide no disposto no inciso VIII do artigo 10 da LPI, sendo passivel de
protecdo patentaria

TBR250/19 A partir da leitura da nova reivindicagdo 1, observa-se que a redagdo "Método de
reduzir uma populagdo microbiana em aves domésticas durante o processamento”,
empregada em seu predmbulo, é ampla englobando no escopo de protecdo tanto um método
para diminuir a contaminagdo microbiana as carcagas de aves domésticas durante o
processamento de converter a ave em um produto alimenticio; quanto métodos terapéuticos
resultantes da reducdo de uma populacdo microbiana para tratar um infeccdo em aves
domeésticas. Ocorre que métodos terapéuticos ndo sdo considerados invencdes conforme
estabelece o Artigo 10, inciso VIl da LPI. Em consequéncia disto, a nova reivindicagdo 1 e suas
reivindicacdes dependentes 5 a 25 e 30 ndo sdo passiveis de protec¢do. As reivindicagbes 1,5 a
25 e 30 deverao ser reformuladas de modo a englobar somente a aplicacdo das composicdes
inventivas e definidas nas reivindica¢cbes 3 e 26, assim como excluir a protecdo de métodos
terapéuticos (matéria ndo considerada inveng¢ado conforme o artigo 10, inciso VIl da LPI). Como
exemplo de predmbulo para as reivindicacGes, sugere: "Método de reduzir uma populagdo
microbiana em carcacas de aves durante o processamento de produtos alimenticios
caracterizado por [...]".

TBR633/19 As reivindicagdes 1 e 2 referem-se ao uso de compostos de féormula 1 como
inibidor de tirosinase para clareamento de pele e/ou cabelo. Conforme pontuado no relatério
descritivo, a inibicdo da tirosinase, enzima envolvida na producdo de melanina, pode ser
utilizada para fins cosméticos, mas pode também apresentar um carater terapéutico. O uso de
compostos com atividade de inibi¢do da tirosinase visam reduzir a formacgdo de cor marrom da
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pele, dentre eles a hiperpigmentacdo, que é um distirbio pigmentar da pele incluido na
Classificacdo Internacional de Doengas (CID) sob o cédigo L81. Logo, o uso dos compostos de
formula 1 claramente consiste em método terapéutico ou profilatico que ndo é considerado
invencdo de acordo com o art. 10(VIll) da LPI. Cabe ressaltar que a simples insercdo de uma
limitacdo negativa com relacdo o cardter terapéutico desses compostos na matéria
reivindicada ndo poderia ser aceita, visto que ndao ha como dissociar o efeito cosmético do
efeito terapéutico inerente a esses compostos.

TBR772/19 Reivindicacdo 40 pleiteia Oleo de semente de canola endégeno, caracterizado pelo
fato de que tem um teor de 4cido estearidonico de cerca de 8% a cerca de 27% e um teor de
acido oleico de 40% a 70%. Reivindicacdo 62 pleiteia Método para fornecer acido
estearidonico a um ser humano ou animal, caracterizado pelo fato de que compreende
administrar o 6leo de semente de canola, como definido na reivindicacao 40, ao referido ser
humano ou animal. O relatério descritivo do presente pedido relata que a deficiéncia de acidos
graxos poli-insaturados (PUFAs) pode resultar em diversas doengas. Assim sendo, os métodos
para fornecer PUFAs a um ser humano ou animal que compreendem administrar o dleo
contendo PUFAs ao ser humano ou animal é considerado método terapéutico para aplicacdo
no corpo humano ou animal, ndo passivel de prote¢do de acordo com o disposto no artigo 10
(VIN1) da LPL. Portanto, as reivindicagdes 62 a 72 devem ser retiradas do quadro reivindicatdrio.

TBR782/19 Reivindica¢do pleiteia uso da composicdo de acordo com qualquer uma das
reivindicacdes anteriores caracterizado pelo fato de ser para a fabricacdo de um suplemento
util para promover a funcdo de condrdécitos, promover concentragdo de tecido do total de
acidos graxos 6mega-3 ou suas combina¢gdes em uma animal de estimagdo. Discorda-se da
opinido exarada na primeira instancia ao atribuir método terapéutico a reivindicagdo 10. Esta
trata de uma reivindica¢do do tipo féormula suica com o objetivo de proteger o uso de uma
composicdo. Acrescenta-se que a reformulacdo adotada onde se especificou que o uso da
composicdo era para fabricagdo de um suplemento para promover a fungao dos condrdcitos
nao configura acréscimo de matéria frente ao revelado no quadro solicitado para exame.

TBR766/19 Reivindicagdo pleiteia Uso de 1,1-[1,4-fenileno-bis-(metileno)-bis-1,4,8,11-
tetrazaciclotetradecano ou um sal farmaceuticamente aceitdvel do mesmo, caracterizado pelo
fato de ser na prepara¢do de uma composicdo para elevar a populagdo de células progenitoras
e/ou tronco para subsequente coleta das células progenitoras e/ou células-tronco. A presente
invencdo nao se refere a um segundo uso médico. A mesma trata de um processo de elevacgdo
da contagem de células tronco e/ou progenitoras para posterior coleta, onde o composto
AMD3100 é utilizado. Mais especificamente, a mesma refere-se ao uso do composto AMD3100
para preparacdo de uma composicdo para elevacdo da populacdo de células progenitoras e/ou
tronco para posterior coleta.

TBR786/19 Reivindicacdo 12 pleiteia método para administrar uma quantidade efetiva de
peptideo YY ou um agonista de peptideo YY a um paciente necessitando o mesmo
caracterizado pelo fato de compreender a etapa de administrar oralmente a composicdo
farmacéutica de qualquer uma das reivindicacdes 1 a 8. A matéria descrita nas reivindicacGes
12 a 19 de QR-1, que se referem a métodos de tratamento, ndo podem ser considerados
invencdo segundo o art. 10 (VIII) da LPI (Resol. 169/2016, item 1.26)

TBR100/19 A expressdo: para administracdo gastrointestinal em menos de vinte e quatro
horas antes de procedimentos cirdrgicos, utilizada na reivindicagdo 1, é caracteristica de
método de tratamento, que é inconsistente com reivindicagdes do tipo féormula suiga.
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Método operatdrio ou cirurgico
Todo método que requeira uma etapa operatoria, ou uma etapa invasiva no corpo humano ou animal é

considerado como método operatdrio, incidindo naquilo que o artigo 10 (VIll) estabelece nédo ser invengdo
(Res. 169 § 1.34).

TBR151/19 Pedido reivindica Método de inserir um dispositivo em um ovo avicola contendo
um blastoderma, caracterizado pelo fato de que compreende as etapas de: orientar um ovo
avicola contendo um blastoderma numa posicdo predeterminada; introduzir uma pequena
abertura numa casca do ovo; introduzir uma pequena abertura na membrana externa da casca
do ovo sob a pequena abertura na casca do ovo; estender um dispositivo através das
pequenas aberturas na casca do ovo e na membrana externa da casca do ovo de forma a
perfurar uma membrana interna da casca com o dispositivo, sendo que a membrana interna
da casca encontra-se essencialmente intacta antes da inser¢do do dispositivo através da
mesma; e retrair o dispositivo do ovo. A partir do momento em que a metodologia ora em
exame inclui uma etapa invasiva que penetra através da membrana embrionaria, mesmo que a
finalidade seja econ6mica, ainda hd o enquadramento no artigo 10 (VIIl) da LPI. Por analogia,
um método para realizar endoscopia também ndo cura nem trata, mas a Diretriz o
compreende como método invasivo, mesmo que se trate apenas de coleta de informacao,
conforme é o caso do presente pedido na reivindicacao 3. Diante do acima exposto, reitera-se
o entendimento anterior de que o presente pedido ndo reivindica uma invencao e, portanto,
ndo é patenteavel, incidindo, pois, no artigo 10 (VIII) da LPI.

Método de diagndstico

TBR288/19 O pedido consiste no estabelecimento de medic¢bes preditivas de pré-eclampsia em
relacdo aos valores de sFLT-1, VEGF livre e PIGF livre. O Exemplo 1 do presente pedido mostra
a deteccdo de niveis aumentados de mMRNA sFLT1 e proteina sFLT-1 em mulheres gravidas pré-
eclampsicas em comparac¢do a mulheres gravidas normotensas. De acordo com a hipdtese do
presente pedido, na pré-eclampsia o aumento dos niveis de sFLT-1 e a diminui¢do dos niveis
de VEGEF livre e PIGF livre mudam o equilibrio a favor da antiangiogénese. Foi descoberto que
os niveis séricos de PIGF e VEGF sdo menores em pacientes com pré-eclampsia em
comparagdo a pacientes de controle normais. A incorporagdo dos niveis de sFLT-1, VEGF e PIGF
em um indice antiangiogénico (PAAI) como indicador da atividade antiangiogénica pura é util
para separar as pacientes pré-eclampsicas das pacientes sadias, podendo ser utilizado como
ferramenta diagndstica em mulheres gravidas. D1 e D2 ensinam contrariamente a presente
invencdo. D1 e D2 ensinam que elevados niveis de VEGF livre seriam indicativos de pré-
eclampsia enquanto no presente pedido é evidenciado o oposto (baixos niveis de VEGF livre e
altos niveis de VEGF. ligado ao receptor FLT-1). Assim sendo, entende-se que a matéria
efetivamente concretizada no pedido, ou seja, suficientemente descrita e fundamentada no
relatério descritivo (artigos 24 e 25 da LPI) e dotada de novidade e atividade inventiva frente
ao estado da técnica (artigos 82, 11 e 13 da LPI) refere-se a definicdo de valores de sFLT-1,
VEGF livre e PIGF livre capazes de diferenciar gravidas sadias de gravidas pré-eclampsicas antes
do aparecimento de sintomas clinicas, permitindo uma abordagem mais eficaz na assisténcia
médica a essas pacientes.

Ser vivo ou parte de ser vivo

Animais, plantas e suas partes se naturais/isolados ndo séo considerados como invengdo, segundo o art.
10 (IX). Quando resultados de manipulagcdo por parte do ser humano, ndo sdo patentedveis, de acordo
com o art. 18(lll). (Res. 144/15 § 7.1) O todo ou parte dos seres vivos naturais e materiais biolégicos
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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 ndo serdo considerados como invengdo, pois incidem no art. 10 (IX) da LPI.
(Res. 169/16 § 1.43). O todo ou parte dos seres vivos naturais e materiais biolégicos encontrados na
natureza ainda que dela isolados, ou produzidos de forma sintética que possuam correspondentes de
ocorréncia natural, ndo havendo como distingui-los dos naturais, sdo considerados produtos bioldgicos
naturais, e ndo serdo considerados como invengdo, pois incidem no art. 10 (IX) da LPI. Dessa forma, a
inclusdo de uma limitagdo negativa (disclaimer) com o termo “ndo natural” por si s6 ndo supera a obje¢do
quanto ao art. 10 (IX) da LPI. (Res. 144/15 § 4.2.1.1) Entende-se por “processo bioldgico natural” qualquer
processo biolégico que ocorra espontaneamente na natureza e nos quais a intervengdo humana ndo afeta
o resultado final. (Res. 144/15 § 4.2.1.2) O art. 10 (IX) da LPI estabelece que processos bioldgicos naturais
ndo sdo considerados invengdo, e, portanto, exclui o patenteamento de processos bioldgicos naturais,
inclusive aqueles para a produgdo de plantas. Entende-se por "processo bioldgico natural” todo processo
que ndo utilize meios técnicos para a obtengdo de produtos biolégicos ou que, mesmo utilizando um meio
técnico, seria passivel de ocorrer na natureza sem a interven¢do humana, consistindo inteiramente de
fenémenos naturais. Nesse sentido, processos bioldgicos serdio considerados ndo naturais quando a
intervengéo humana for direta na composigGo genética e tiver cardter permanente. Assim, processos
envolvendo o cruzamento de plantas geneticamente modificadas por intervengdo humana direta sdo
passiveis de protecdo. (Res. 144/15 § 7.30)

TBR428/19 Reivindicacdo 1 depositada como Micro-organismo Escherichia coli aroA-,
caracterizado pelo fato de que compreende as caracteristicas de identificacdo da cepa
depositada com a American Type Culture Collection sob o nimero especificado PTA5 5094, as
referidas caracteristicas de identificacdo compreendendo uma deficiéncia na biossintese de
aminoacidos aromaticos. A Recorrente foi informada que da maneira ampla como foram
formuladas as antigas reivindicacbes 1, 2, 7, 16 e 17, estdo incluidas todas as cepas de E. coli
aroA-, inclusive as variantes de ocorréncia natural que apresentam deficiéncia na biossintese
de aminodcidos aromaticos. Esclarece ainda que ndo é obrigatério o uso de documentos para
evidenciar a ocorréncia natural de um produto. O item 4.2.1 da Resol. 144/2015 apenas define
que podem ser utilizados documentos publicados posteriormente a data de
prioridade/depdsito do pedido em andlise, para evidenciar que a matéria reivindicada incide
nas disposi¢es do art. 10 (IX) da LPI.

TBR206/19 O presente pedido reivindica um método de prevencdo da transmissdo de um
transgene de interesse para os gametas masculinos de uma planta. Diz a Lei n° 11.105/05 que:
Art. 6° Fica proibido: VII a utilizacdo, a comercializa¢do, o registro, o patenteamento e o
licenciamento de tecnologias genéticas de restricdo do uso. Nesse mesmo artigo é definido o
gue é compreendo por tecnologias de restricdo de uso Paragrafo Unico. Para os efeitos desta
Lei, entende-se por tecnologias genéticas de restricdo do uso qualquer processo de
intervengdo humana para geragcdo ou multiplicagdo de plantas geneticamente modificadas
para produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma de manipulagao
genética que vise a ativacdo ou desativacdo de genes relacionados a fertilidade das plantas por
indutores quimicos externos. Essa definicdo pode ser compreendida em duas partes. Na
primeira esta: qualquer processo de intervencdo humana para geracdo ou multiplicacdo de
plantas geneticamente modificadas para produzir estruturas reprodutivas estéreis enquanto
que na segunda metade o legislador incluiu por meio da conjuncdo "bem como" qualquer
forma de manipulagao genética que vise a ativacdo ou desativacdao de genes relacionados a
fertilidade das plantas por indutores quimicos externos. Ou seja, ndo é proibido tdo somente a
producdo de estruturas reprodutivas estéreis, mas também qualquer manipulacdo genética
relacionada a fertilidade das plantas, seja ativando ou desativando genes. Quis o legislador
cobrir com essa lei toda a modificacdo humana no sistema reprodutivo vegetal. Durante o
exame de primeira instancia, o INPI considerou que o presente pedido se enquadrava no artigo
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6° da Lei de Biosseguranga por gerar tanto pdlen estéril quanto polén vidvel ndo podendo ser,
em consequéncia, patenteado. Em sua defesa, o depositante apresentou parecer técnico da
Comissdo Técnica Nacional de Biosseguranga CTNBio em que a tecnologia do presente pedido
foi examinada em relacdo ao mesmo artigo 6° da Lei de Biosseguranca, mas com foco na
liberacdao comercial do referido milho. No entanto, tal parecer é especifico para o evento DP-
32138-1. O presente exame é distinto do exame realizado pelo CTNBio por duas razdes: em
primeiro lugar, ndo diz respeito a um produto especifico, mas a um processo. Ndo ha como
garantir que todos os eventos produzidos pelo processo que é objeto do presente pedido de
patente va ter as mesmas caracteristicas do produto que foi examinado pelo CTNBio. Em
segundo lugar, a CTNBiop examina o Art. 6° sob a ética da liberacdo comercial enquanto o INPI
0 examina sob a dtica do patenteamento. No mais, o referido processo é um processo de
engenharia genética em que uma sequéncia genética é expressa em gametas masculinos do
milho, isto é, sementes. Tal processo pode vir a ter como resultado o milho conhecido por
Evento DP-32138-1 que foi analisado pelo CTNBio, mas também pode gerar vdrios outros
eventos. O CTNBio avaliou um produto, o presente pedido estd avaliando um processo. Um
outro ponto é que o Art. 6° proibe o patenteamento de quaisquer tecnologias de manipulagao
genética relacionada a fertilidade de plantas. O legislador ndao quis somente impedir o
patenteamento das sementes macho-estéril. A definicdo legal para os fins da lei de
biosseguranca vai além da defini¢do tipica dos livros de Biologia para incluir a ativagdo ou
desativacdo de quaisquer genes relacionados a fertilidade. Ndo resta duvida de que o presente
pedido requer para protecdo um processo de manipulacdo de genes da rota de fertilidade de
plantas. Diante do acima exposto, conclui-se que o processo reivindicado no presente pedido
tem o seu patenteamento proibido no Brasil.

TBR287/19 Reivindicacdo 1 pleiteia Vetor caracterizado por compreender a molécula de acido
nucleico da SEQ ID NO: 1, que codifica a polipeptideo da SEQ ID NO: 2, e sequéncias de acdo cis
e genes marcadores seleciondveis. Da forma como atualmente reivindicada, a matéria ndo
exclui indubitavelmente material de ocorréncia natural. Isso porque os elementos citados na
reivindicacdo 1 ("sequéncias de acdo cis" e "genes marcadores selecionaveis") podem ocorrer
naturalmente na mesma molécula de acido nucleico que a Seq ID n2 1. Assim sendo, para se
excluir a possibilidade de que tal matéria englobe material bioldgico natural e, assim, atender
ao disposto no artigo 10 (IX) da LPI, é necessario que a recorrente determine que tais
elementos sdo heterélogos em relagdo a Seq ID n2 1.

TBR303/19 Pedido pleiteia na reivindicagdo 1 aditivo alimenticio caracterizado por
compreender uma cultura bacteriana biologicamente pura da cepa de M. elsdenii depositada
no NCIMB, Aberdeen, Escdcia, UK, sob o nimero NCIMB 41125, disposta em um recipiente
anaerdbico. As reivindicagGes 1 e 2 como ora redigidas excluem de seu escopo material
bioldgico como encontrado na natureza, pelo fato de que a cepa natural encontra-se disposta
em um recipiente anaerdbico. Assim sendo, entende-se que as reivindicacdes 1 e 2 ndo
incidem no disposto no inciso IX do artigo 10 da LPI, sendo passiveis de protecdo patentaria.

TBR297/19 O presente pedido foi indeferido por pleitear protecdo para material bioldgico
natural, a saber extrato de prdpolis. Materiais bioldgicos naturais, ainda que isolados da
natureza, ndo sdo considerados invenc¢do de acordo com o disposto no artigo 10 (IX) da LPI g,
portanto, ndo sdo passiveis de privilégio patentario. Por intermédio da peticdo de recurso a
recorrente apresentou novo quadro reivindicatério composto por 8 reivindica¢des, do qual
foram removidas as reivindicagOes relativas a extrato de propolis. Em andlise ora realizada,

21



verificou-se que a remogao das reivindicagdes relativas a extrato de prdpolis contornou a
objecdo referente ao disposto no artigo 10 (IX) da LPI.

TBR279/19 Reivindicacdo 1 pleiteia Sequéncia de cDNA, caracterizada pelo fato de que codifica
uma proteina de Ostertagia ostertagi de 30 kD, a dita sequéncia de cDNA tendo pelo menos
95% de identidade com a sequéncia de acido nucleico do gene da proteina de Ostertagia
ostertagi, como apresentada na SEQ ID NO: 9. O recorrente tem razdo quando alega que a
evidéncia indica que a sequéncia genémica do gene em exame contém introns e que, em
consequéncia, a SEQ ID No. 9 ndo é natural. A auséncia de introns é muito rara na natureza
aliado ao fato de que o nematddeo Caenorhabiditis elegans possuir introns leva a crer que O
ostertagi também possui. No entanto, dado o fato de que a sequéncia gendmica de O ostertagi
nao estar disponivel, o presente pedido serd concedido com ressalvas em relagdo ao Art. 10
(IX) da LPI.

TBR311/19 Reivindicagdo 17 na primeira instancia pleiteia célula de planta transgénica
transformada com o constructo de acido nucleico da reivindicacdo 13 caracterizado por o
referido polinucleotideo ndo ser naturalmente expresso dentro da planta e em que o referido
promotor é heterdlogo ao referido polinucleotideo. O pedido ora em exame foi indeferido por
continuar a conter matéria ndo patentedvel de acordo com o artigo 18 (lll) apds exigéncia
técnica para sua remoc¢ao. Quando da interposicao do recurso, o recorrente apresentou novo
quadro reivindicatério contendo 16 reivindicagées, restritos a método e a construcdo, em que
excluiu as reivindicagdes entdo numeradas 17 e 18 referentes a células de planta transgénicas.
Diante do acima exposto e ciente de que o estado da técnica ndo ensina como transformar
plantas com o gene de tolerdncia a estresse de SEQ ID 1, concluo que o pedido estd de acordo
com a legislagdo vigente, encontrando-se em condi¢des de obter a patente pleiteada.

TBR417/19 A reivindicacdo 1 do supracitado quadro reivindicatério pleiteia protecdo para
Escherichia coli transgénica caracterizada pelo fato de compreender: a) um sistema de
fosfoenolpiruvato-glicose fosfotransferase endégeno interrompido que evita a expressdo de
proteinas do sistema de PEP-glicose fosfotransferase ativa; b) um gene galP enddgeno
induzido que codifica um cotransportador de protons-galactose ativo; c) um gene glK
endogeno induzido que codifica glicoquinase ativa; d) um gene gapA enddgeno reprimido que
codifica gliceraldeido-3-fosfato desidrogenase ativa; e, adicionalmente: e) glicerol-3-fosfato
desidrogenase; f) glicerol-3-fosfatase; g) desidratase; e h) fator de reativacdo de desidratase.
Como informado no relatdrio descritivo do pedido, os genes que codificam glicerol-3-fosfato
desidrogenase, glicerol-3-fosfatase, glicerol desidratase e fator de reativagdo de desidratase,
componentes essenciais da E. coli transgénica pleiteada na reivindicagdo 1, ndo sdo nativos de
E. coli mas sim isolados de outros organismos, tais como Klebsiella ou Saccharomyces, e
utilizados para transformar as linhagens hospedeiras de E. coli, gerando as E. coli transgénicas
da presente inven¢do. Assim sendo, resta claro que a matéria conforme ora pleiteada nao
engloba micro-organismos naturais, ndo incidindo na proibicdo disposta no artigo 10 (IX) da
LPI.

TBR375/19 O presente pedido se refere a planta de girassol modificada por agentes
mutagénicos, ao 6leo obtido a partir das sementes de tal planta de girassol e invengdes
acessorias. Oleos obtidos a partir de seres vivos encontrados na natureza n3o podem ser
objeto de protecdo por patentes por ndo serem considerados invencdo nos termos do artigo
10 (IX) da LPI. No entanto, dleos obtidos por seres vivos modificados geneticamente sdo
considerados como invencdo patenteavel quando ndo encontrado na natureza conforme
decisdo técnica de recurso TBR511/18. Isto é, o art. 18 (lll), assim como o art. 10 (IX)
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explicitamente utiliza a expressao “o todo ou parte de seres vivos”, mas, ao contrdrio deste
gue vai além para também conter a expressdo “ainda que dela isolados”, o art. 18 (lll) se limita
ao trecho “todo ou parte” ndo se estendendo para os isolados. Desse modo, ndo resta duvida
de que isolados biolégicos encontrados na natureza ou indistinguiveis dos encontrados na
natureza nao sdo sequer considerados invencdo perante o art.10. Por outro lado, aqueles
isolados bioldgicos que sao diferentes dos encontrados na natureza, isto é, que sdo isolados a
partir de seres vivos modificados mediante transgénese ou mutagénese ou qualquer outra
intervengdao humana direta em sua composi¢do genética, ndo se enquadram nem no disposto
no art. 10 (IX), referente aos naturais, e nem no art. 18 (lll). Isso porque ainda que tal isolado o
tenha sido a partir de um ser vivo ndo enquadrado na excegdo prevista no paragrafo Unico do
art. 18, isto é, uma planta ou um animal, que, por si mesmos, em seu todo ou parte, ndo
seriam considerados patenteaveis, os seus isolados ndo foram considerados pelo legislador
guando da redacdo desse artigo. Em outras palavras, o art. 18 ndo contém a expressdo “ainda
qgue dela isolados” como contém o art. 10 (IX). Caso o legislador quisesse impedir o
patenteamento de isolados a partir de transgénicos e de mutantes, o legislador teria acrescido
essa expressdo nesse artigo assim como o fez para o art. 10 (IX). Dito isto, entende-se que a
matéria contida na reivindicagdo 1, por ter sido isolada a partir de um girassol obtido mediante
mutagénese, conforme pagina 33, linhas 7 a 11 do relatdrio descritivo, e por ser diferente do
dleo encontrado na natureza, ndo estd incluida nas proibi¢des de acordo com o art. 18 (ll1).

Sequéncias bioldgicas

Ressalta-se que um DNA deve ser definido por sua sequéncia de nucleotideos, enquanto uma proteina, por
sua sequéncia de aminodcidos, de forma a definir com clareza a matéria objeto de protecdo. Além disso,
atengdo deve ser dada a reivindicagbes dos tipos a seguir, uma vez que nenhuma delas apresenta clareza
(art. 25). a) Sequéncia de DNA caracterizada por codificar uma protease. Nesse tipo de reivindicagdo o
produto encontra-se caracterizado apenas por sua fungdo, o que ndo é suficiente para definir com clareza
a que produto se refere. Por outro lado, se este DNA for caracterizado por sua sequéncia de nucleotideos, a
defini¢Go da fungdo poderia ser aceita, como caracteristica adicional do produto. b) Sequéncia de DNA
caracterizada por codificar um polipeptideo apresentando a sequéncia de aminodcidos da proteina
representada pela SEQ ID NO: 1. Essa redagdo define um DNA pela sequéncia de aminodcidos, o que ndo é
permitido. No entanto, a reivindicagdo poderia ser alterada de modo a definir o DNA pela sequéncia de
nucleotideos, podendo ser aceitas suas degeneragdes, que geram a mesma proteina. Nessa situagdo, pelo
menos uma sequéncia de nucleotideos deve estar presente no pedido conforme depositado, a ndo ser que
seja uma sequéncia ja disponivel no estado da técnica e referenciada no relatério descritivo. c) Proteina
caracterizada por apresentar a atividade Y. O produto encontra-se caracterizado somente por sua fungdo,
0 que ndo permite definir com clareza o escopo. Por outro lado, se a referida proteina for caracterizada por
sua sequéncia de aminodcidos, a definigdo da fun¢do poderia ser aceita, como caracteristica adicional do
produto. d) Proteina com atividade Y caracterizada por apresentar a seguinte composicGo em
aminodcidos: (percentuais de cada aminodcido presente). Nesse tipo de reivindicagdo o produto encontra-
se caracterizado por sua fungdo e pelo percentual de aminodcidos, o que também ndo permite definir com
clareza o produto reivindicado. A sequéncia de aminodcidos é necessdria. e) Plasmideo caracterizado por
ser o pWn. Nesse tipo de reivindicagdo o produto encontra-se caracterizado por uma designagdo dada pelo
proprio inventor, o que ndo permite definir o produto. (Res. n.144 § 6.1) Com relagéo aos micro-
organismos transgénicos, o pardgrafo unico do artigo 18 (lll) da LPI define que Para os fins desta lei, micro-
organismos transgénicos sdo organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que
expressem, mediante intervengdo humana direta em sua composi¢Go genética, uma caracteristica
normalmente ndo alcangdvel pela espécie em condigdes naturais. (Res. n. 169/16 § 1.53).

TBR394/19 O presente pedido se referia originalmente a dois eventos de alfafa transgénica, J-
101 e J-163. No presente pedido original, restam reivindicacdes referentes ao evento J-101. As
duas primeiras reivindicacdes se referem a par de moléculas de DNA que marcam o local exato
de insercdo do transgene na planta, algo que é conhecido como evento, conforme Figura 1. Na
reivindicacdo 1, pede-se para protecdo as sequéncias a montante (5) do transgene enquanto
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gue na reivindicagdo 2, pede-se sequéncias a jusante (3°). O objetivo é utilizar essas sequéncias
em uma PCR para obter o amplicon compreendendo a SEQ ID No. 1 (montante) e SEQ ID No. 2
(jusante) que representam o local exato de insercdo do transgene no evento J-101. Ocorre que
as sequéncias que consistem nas SEQ ID No. 1 ou 2 ndo sdo naturais porque estdo localizadas
exatamente na regido de juncdo, isto é, uma parte delas corresponde ao genoma e outra parte
corresponde ao transgene. No entanto, o desenho de primers de PCR para a amplificacao
dessas sequéncias necessariamente implicard em sequéncias naturais, de um lado
reconhecendo o genoma da alfafa, do outro o transgene, tais sequéncias de oligonucleotideos
iniciadores, em consequéncia, ndo podem ser patenteados, por ndo serem considerados
invencdo (Art. 10 IX). As SEQ IDs de flanqueamento sdo artificiais, metade dentro do transgene
e metade fora, e poderiam ser protegidas desde que com o emprego do verbo CONSISTE (ver
itens 3.48 e 3.49 da Res. 124/13), mas ndo é isso o que a redagdo atual das reivindicacdes 1 e 2
pede; o que é reivindicado sdo as sequéncias que no desenho estdo marcadas como A e Z, isto
é, 30 nucleotideos da SEQ ID No. 3 correspondente ao genoma e 30 nucleotideos da SEQ ID No
3 correspondente ao transgene. Tais moléculas sdo naturais. Ainda que o produto amplificado
por elas ndo seja. Diante do acima exposto, a reivindicacdo 1 deve ser excluida do Quadro
Reivindicatorio em face do Art. 10 da LPI.

Herbicida Roundup pronto para Evento J-101 de Alfafa

A yA b - B
Bastar® — — —
AR 3 Transgene — 3Bl —— 4
R —y 14 > —
Genoma | ReFMV i [ cpdpsps E9 5 2 Genoma
HEPT0 CTP2

TBR394/19 Reivindicacdo 3 pleiteia Kit de deteccdo de DNA, caracterizado pelo fato de
compreender: (a) um par de moléculas de DNA compreendendo uma primeira molécula de
DNA compreendendo pelo menos 30 nucleotideos contiguos da porcdo genémica de alfafa de
SEQ ID NO: 3 ou SEQ ID NO: 4, ou seus complementos, e uma segunda molécula de DNA
diferente da primeira molécula de DNA compreendendo pelo menos 30 nucleotideos
contiguos da porgao de transgene de SEQ ID NO: 3 ou SEQ ID NO: 4, ou seus complementos, o
qual quando usado em um método de amplificacdo de DNA com DNA compreendendo SEQ ID
NO: 3 e 4 ou SEQ ID NO: 1 e 2produz um amplicon compreendendo a SEQ ID NO: 1 ou SEQ ID
NO: 2; ou (b) pelo menos uma sonda de DNA diagndstica para DNA compreendendo SEQ ID
NO: 3 e 4 ou SEQ ID NO: 1 e 2, em que a sonda de DNA compreende pelo menos 30
nucleotideos compreendendo SEQ ID NO: 1 ou SEQ ID NO: 2. A reivindica¢do 3 se refere a um
kit. Um dos componentes desse kit é o par, de acordo com a reivindica¢cdo 1 ou 2 (componente
a) e o outro componente (componente b) é uma sonda de DNA compreendendo pelo menos
30 nucleotideos das SEQ ID Nos 1 ou 2. O componente (b) é um componente artificial, mas o
componente (a) ndo é. Como um kit € um grupo de componentes fisicamente separados, ainda
que embalados juntos ou ndo (ver item 7.11 da Res. 169/16) tal reivindicagdo implica na
protecdo indireta do componente (a). Diante do acima exposto, a reivindicacdo 3 ndo pode ser
aceita e deve ser excluida do Quadro Reivindicatério em face do Art. 10 da LPI.

TBR393/19 reivindicacdo 1 pleiteia Par de moléculas de DNA, caracterizado pelo fato de que
compreende uma primeira molécula de DNA compreendendo pelo menos 11 nucleotideos
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contiguos da por¢do genémica de alfafa de SEQ ID NO:7 ou seu complemento completo, e uma
segunda molécula de DNA diferente da primeira molécula de DNA compreendendo pelo
menos 11 nucleotideos contiguos da porcdao de transgene de SEQ ID NO:7 ou seu
complemento completo, em que o referido par de moléculas de DNA é de utilidade em um
método de amplificacdo de DNA para produzir um amplicon compreendendo a SEQ ID NO: 5.
No quadro reivindicatério principal permanece a reivindicagdo de par de moléculas de DNA,
que se solicitou excluir. Tal redacao ndo pode ser aceita por se basear em moléculas separadas
que, singularmente incidem no Art. 10 (IX). Ndo se tratam de composi¢do pelo fato dos
ingredientes nao interagirem entre si com a finalidade de colocarem o ingrediente ativo em
uma forma adequada ao propdsito a que se destina (item 4.2.1.1.1 da Res. 144/15). Em caso
de interpretacdo das mesmas como se fossem uma forma de composicdo ou mesmo de uso,
nao poderiam ser aceitas perante o artigo 32 haja vista nem um e nem o outro terem sido
reivindicados no quadro base do pedido de exame. Tal reda¢do foi considerada ainda como
pouco clara e imprecisa ao nado se referir a um objeto singular (molécula, construcdo, etc)
tampouco a um objeto composto (composicdo, kit, etc), mas a um par de objetos em
separado.

TBR520/19 Reivindicagdo 13 pleiteia Produto farmacéutico, caracterizado pelo fato de que
compreende um extrato obtenivel a partir de um método, como definido em qualquer uma
das reivindicagdes 1 a 10, e uma substancia auxiliar, em que a substancia auxiliar € um tampao
e/ou veiculo que ndo ocorre naturalmente. No parecer anterior o produto farmacéutico que
compreende o extrato de Hedera helix obtido pelo método da presente invencdo foi objetado
por incluir matéria que ndo se considera invencdo de acordo com art. 10 (IX) da LPI. Foi
considerado que a auséncia de definicdo qualitativa da substancia auxiliar na reivindicacdo de
produto poderia vir a proteger o proprio produto natural. A Recorrente caracteriza o produto
farmacéutico da reivindicacdo 13 de QR-4 por compreender o extrato de Hedera helix da
invencdo e uma substancia auxiliar em que a substancia auxiliar € um tamp3&o e/ou veiculo que
ndo ocorre naturalmente. Tendo em vista a nova redacado da reivindicacdo de produto e que as
alteracOes realizadas estdo devidamente suportadas no relatério descritivo (p. 7, |. 25-32), este
colegiado entende que a matéria da nova reivindicacdo 13 ndo mais incide nas disposi¢cdes do
art. 10 (IX) da LPI, superando a objecdo indicada no parecer anterior.

TBR587/19 Reivindicacdo 1 pleiteia VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO (RSV) RECOMBINANTE
INFECCIOSO, contendo uma proteina do nucleocapsideo principal (N), uma fosfoproteina de
nucleocapsideo (P), uma proteina polimerase larga (L), um fator de alongamento de
polimerase de RNA e um genoma ou antigenoma de RSV recombinante parcial ou completo
caracterizado pelo fato de um gene da glicoproteina no genoma ou antigenoma de RSV
recombinante parcial ou completo ser posicionalmente deslocado para a posi¢do 1, relativa ao
promotor. O recorrente alega que pelo fato das reivindicagdes incluem a palavra
“recombinante” na sua redacdo, claramente ndo englobam moléculas que ocorrem na
natureza. Nao é possivel concordar com o recorrente neste ponto especifico. A simples
introducdo de termos como “recombinante” em reivindicagdes de moléculas naturais ndo
pode ser aceita, uma vez que a molécula resultante seria indistinguivel de sua contraparte
natural, mesmo que produzida de forma recombinante. E preciso verificar tanto se (i) ha de
fato introducdo de uma caracteristica diferente na sequéncia quanto (ii) se essa caracteristica
introduzida foi descrita como de ocorréncia natural. Somente se ndo houver descricdo na
literatura para as sequéncias efetivamente modificadas se entendera que as mesmas nao
incidem no artigo 10(IX) e, portanto, sdo consideradas como invengdo. O virus reivindicado é
realmente modificado em relacdo ao virus natural. E, complementarmente, nenhum
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documento na literatura ensina que essas modificagGes sdo de ocorréncia natural, ndo tendo
sido citado nenhum documento de referéncia nesse sentido. Em consequéncia, retira-se aqui a
objecdo referente ao artigo 10 (IX) apontada pela primeira instancia.

TBR742/19 A reivindicacdo 4, referente a dleo, o caracteriza somente pelo seu processo de
obtencao, isto é, o referido 6leo é obtido a partir de sementes transformadas com a molécula
da reivindicagdo 1. Esse tipo de redagdo, conhecida por “produto pelo processo” é
intrinsecamente imprecisa na medida em que processos diferentes podem produzir produtos
iguais (ver item 4.17 da Res. 169/16). No caso do presente pedido, apresar do processo em
tela partir de sementes transformadas, o 6leo obtido ao final € o mesmo que seria obtido caso
as sementes fosses selvagens. Todo o processo de transgenia descrito no presente pedido foi
desenvolvido ndo para produzir um 6leo modificado com uma composicdo molecular
diferenciada; mas, apenas no sentido de produzir uma planta com uma quantidade maior de
dleo. Mas, é o mesmo dleo. Ndo ha diferenca em relacdo ao dleo natural. Nesse sentido, o
dleo em questdo é indistinguivel do 6leo naturalmente encontrado na natureza. A semente é
diferente, tem maior quantidade de 6leo, mas a semente é parte de planta e incide no Art. 18
(111). Concorda-se com o recorrente de que o Art. 18 ndo se estende a materiais biolégicos. No
entanto, para que um o6leo isolado a partir de uma planta transgénica seja uma invencdo
patentedvel (Art. 18), antes ele precisa ser uma invengao (Art. 10), isto é, ele ndo pode ser
encontrado na natureza, caso em que nao é sequer considerado invengdo e incide, portanto,
no artigo 10 (IX), caso do presente pedido. Ndo fosse assim, poder-se-ia burlar o artigo 10
fazendo-se uma transgénese aleatdria e extraindo desse ser vivo qualquer material bioldgico
sequer vinculado a mudanga ocasionada pela transgénese.

Contra moral, aos bons costumes e a salde publica

Invengdes podem ser consideradas como ndo patentedveis quando for necessdrio evitar a exploragéo em
seu territdrio, de modo a proteger a ordem publica ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a
saude humana, animal ou vegetal ou para prevenir sérios prejuizos ao meio ambiente, desde que esta
determinagdo ndo seja feita apenas por que a exploragdo é proibida por sua legislagdo (Res. 169 § 1.45)

TBR407/19 A ANVISA, em seu parecer técnico 675/17/COOPI/GGMED/ANVISA, de 18 de
agosto de 2017, argumentou que algumas substancias como, por exemplo, a diidroetorfina,
etorfina e heroina estdo entre as possibilidades de agonista opioide presentes na forma de
dosagem oral objeto do presente pedido de patente. Ocorre que tais substancias estdo
relacionadas entre aquelas proibidas no pais, de acordo com a Lista E e Lista F, da Portaria
SVS/MS n° 344/1998, e suas atualizacbes, o que torna parte da invencdo ndo patentedvel, por
ser contraria a saude publica, nos termos do art. 18, inciso |, da Lei n° 9.279/1996. Assim, foi
solicitado que tais substancias opioides objeto do presente pedido que estavam também
citadas na referida Lista F da Portaria SVS/MS n° 344 de 12 de maio de 1998 fossem retiradas
do Quadro reivindicatério afim de que o referido pedido de patente pudesse ser anuido de
acordo com o artigo, 18, inciso |, e artigo n° 229-C da Lei no 9.279/1996 e RDC n°168 de
08/08/2017

Modelo de Utilidade

Conceito

E Patentedvel como Modelo de Utilidade o objeto de uso prdtico, ou parte deste, suscetivel de aplicagcéo
industrial, que apresente nova forma ou disposigdo, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria
funcional no seu uso ou em sua fabricagéo. (LPI artigo 9°)
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TBR205/19 Reivindicagdo pleiteia sistema construtivo aplicado a cemitérios verticais
subterraneos que compreende unidades de sepultamento que apresentam inclinacdo de cerca
de 1 grau em direcdo a abertura e dispostas em niveis horizontais e sobrepostas, apresentando
uma abertura superior onde é conectada uma tubulacdo para recolhimento dos efluentes
gasosos que seguem para um filtro e uma abertura junto a base onde é conectada uma
tubulacdo para recolhimento dos efluentes liquidos, caracterizado por compreender um
conjunto de galerias subterraneas dispostas verticais em relacdo ao nivel do solo (100) e
ladeadas por unidades de sepultamento (20), apresentando uma abertura na porgao extrema
superior alinhada com o nivel do solo (100) e tendo um ou mais corredores de acesso (101)
dotados de uma entrada (31) que permite o ingresso a partir do ambiente externo, e uma
tubulagcdo (30) disposta na base das ditas galerias (10). O pedido trata de um sistema
construtivo (inerente a um sistema para obra arquitetdnica), especificamente, correlacionado
a um esboco de projeto para obra arquiteténica destinado a aplicagdo na construcdo de
cemitérios verticais subterraneos. Assim sendo, constatou-se que a patente infringe o Artigo
99, da LPI, o qual relaciona o Modelo de Utilidade a um objeto de uso pratico ou parte deste,
ou seja, um sistema construtivo (inerente a um sistema para obra arquitetonica) como da
patente ndo se enquadra na natureza de Modelo de Utilidade. Ademais, a patente infringe o
Artigo 10, Inciso IV, da LPI, segundo o qual ndo se considera Invengao nem Modelo de
Utilidade obras literarias, arquitetonicas, artisticas e cientificas ou qualquer criacdo estética,
ou seja, um sistema construtivo (inerente a um sistema para obra arquitetonica),
especificamente, correlacionado a um esboco de projeto para obra arquiteténica destinada a
aplicacdo na construcao de cemitérios verticais subterraneos.

100

TBR640/19 O pedido de patente reivindica uma disposi¢do construtiva em corda de nylon
quatro tentos torcida para competicao de lago em dupla, equipamento este utilizado em
competicOes, e que possui uma estrutura de nylon mesclado com poliéster, em quatro tentos,
caracterizado por compreender um modelo de corda mesclada em nylon e poliéster, onde
para a formacdo de um tento, utiliza-se 12 cabos, sendo 2 cabos em nylon, com tor¢do no
sentido S, com 5600 decitex; 4 cabos em nylon, com torgdo no sentido S, com 8400 decitex; 6
cabos em nylon e poliéster, com tor¢do no sentido S, com 8100 decitex. Com relagdo a
adequagdao como modelo de utilidade observa-se que a disposi¢cdao construtiva proposta na
reivindicagdo é caracterizada pela conformagdo da corda em quatro tentos, sendo que cada
tento é formado por 12 cabos com determinadas tipos de filamentos (nylon ou poliéster) e de
tor¢do determinada. Ndo se trata, portanto, de um método de fabricagdo, mas de uma

27



disposicdo dos cabos para composi¢do da corda, o que confere melhoria funcional de modo a
melhor adaptar-se para as competicdes e evitar impacto aos animais.

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¢do, 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 obtengéo de algum produto ndio estdo inclusos neste tipo de
protegdo. (Res. 85/13 § 2)

TBR698/19 Pedido reivindica: Processo de identificacdo e autenticacdo, indireto e sem leitor,
de um objeto com o auxilio de um identificador tridimensional fixado ao objeto, sendo que o
identificador apresenta heterogeneidades distribuidas de maneira aleatdria dentro de um
material transparente que tornam a reproducdo deste dificil ou impossivel e caracterizado
pelo fato de utilizar a visdo estereoscdpica do olho humano para verificar o aspecto
tridimensional que garante a autenticidade do identificador mencionado acima e pela
identificacdo ou leitura ser efetuada através da comparacdo visual de uma imagem
bidimensional do identificador armazenada em um banco de dados e acessivel através de uma
rede e pelo préprio identificador armazenada em um banco de dados e acessivel através de
uma rede e pelo préprio identificador. A sugestdo de conversdo do presente pedido em
modelo de utilidade feita pela recorrente ndo procede uma vez que a matéria reivindicada
remete a conceitos tais como a compara¢do de dados armazenados em memdria, por
exemplo, o que ndo se ajusta a um modelo de utilidade, que se restringe a proteger aspectos
fisicos construtivos de um objeto tridimensional e ndo a caracteristicas funcionais.

TBR343/19 O sistema tal como revelado no depdsito do pedido descreve de forma genérica
um sistema com componentes instalados no poste do semaforo diante de faixa de pedestres,
dotado de antena RFID e dispondo sensores de presencga (leitor RFID) com dispositivos de
emissdo de sonoros ou visual instalados em gradil de protecdo e orientacdo para pedestres,
sendo o sistema gerenciado por placa controladora. O sistema detecta a presenca do pedestre
com o RFID e monitora o semaforo de modo que informa com sinal sonoro/visual emitido do
gradil tdo logo o sinal esteja verde. O sistema proposto ndo configura uma criacao de forma ou
disposicao de objeto de uso pratico mas um sistema caracterizado por um circuito eletrénico
dotado de médulos tais como placa controladora, antena, TAG RFID, dispositivo de emissao de
sinal sonoro ou visual entre outros. O fato descrever um conjunto de equipamentos que agem
cooperativamente enquadra tal criagdo como um sistema e ndo como um objeto Unico de uso
pratico, ademais porque a criacdo envolve elemento de programacdo da dita placa
controladora que remetem a caracteristica de processo. Por exemplo, um sistema de
transmissdo e recepg¢ao em telecomunica¢des ndao poderia, da mesma forma, ser objeto de
modelo de utilidade. A Resolugdo n° 85/2013 que trata do exame de modelos de utilidade
expressamente exclui tais sistemas da protecdo como modelo de utilidade. Este entendimento
tem sido corroborado em outras decisGes de segunda instancia por exemplo TBR2943/17.

TBR499/19 Pedido de modelo de utilidade trata de equipamento mével medidor de velocidade
de veiculos que tem como reivindicagdo: Equipamento moével medidor de velocidade de
veiculos caracterizado por compreender: a) um médulo M1- Personal Computer (PC) que inclui
um microcomputador com a funcdo de armazenar todos os dados relativos as medicGes; b) um
modulo M2-Unidade Central de Processamento (UCP) que inclui uma placa de circuito
impresso baseada em microprocessador com a funcdo de realizar a andlise do sinal digital
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advindo da Camera de Infragdo do Mddulo M4 e do Canhdo Laser (Mddulo M3), tendo a
fungdo de registrar o momento certo de capturar imagem do veiculo, bem como a de realizar o
sincronismo de disparo do flash para fotos noturnas; ¢) um modulo M4-Camera de Infracdo
(CA) que inclui uma camera tipo CCD de alta resolugdo, que tem a fungdo de gerar um sinal
digital de video para que o mdédulo M1 possa registrar imagens dos veiculos em alta
velocidade; d) um mddulo M3 Canhdo Laser (CL) que inclui um dispositivo dotado de um
Emissor/Receptor Laser e com um programa armazenado em microprocessador para calcular a
velocidade e a distancia dos veiculos através de interferometria. Caracterizar o médulo M3
pelo seu processamento em referéncia a um programa armazenado ndo é uma caracteristica
que se adeque a um modelo de utilidade que pelo artigo 9° da LPI deve se referir a
caracteristicas fisicas estruturais tridimensionais de forma ou disposi¢ao.

TBR3042/19 O requerente apresenta em sua manifestacdo como reivindicacdo preferencial:
Disposicdo construtiva aplicada em calcado com fins terapéuticos, caracterizada pelo fato de
compreender: uma palmilha de poliuretano; sendo disposta na face inferior uma manta de
tecido ndo tecido ou malha impregnada de coloide de uma mistura de platina, titdnio e
aluminio, sobre uma camada de espuma e acima de pedacos diversos de espuma;
apresentando opcionalmente forro confeccionado de uma camada de espuma e manta de
tecido também impregnada com o mesmo coloide. D2 trata de palmilha terapéutica dotada de
material magnético dispostos em grupos em diferentes locais. Ao contrdrio do pedido em
exame em que a mistura de platina, titanio e aluminio é impregnada de coloide em uma malha
gue forma a palmilha, em D2 os imas sdo dispostos em diferentes pontos da palmilha. D2 ndo
menciona platina, titanio e aluminio como materiais de estimulagdo (ndo considerados para
efeito de ato inventivo de um modelo de utilidade). Os materiais usados D2 sdo
ferromagnéticos, ao contrario do pedido em exame e, portanto, tem finalidade terapéutica
distinta, no entanto, a composicdo diferenciada de uma das camadas ndo diz respeito a forma
ou disposicdo e, portanto, ndo é levada em conta em um modelo de utilidade. Por outro lado a
solu¢do no pedido em exame de ter uma camada coloidal impregnada dos materiais de
estimulacdo de tornar o calcado mais confortavel se adequada a um modelo de utilidade por
dispor um novo conjunto de camadas para acomodar essa camada coloidal se enquadrando
como nova disposicdo em objeto conhecido dotado de ato inventivo.

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).

TBR488/19 Reivindicagdo pleiteia Disposicdo em filtro para bocal de mangueira da
abastecimento de combustiveis dotado de camada externa e interna de material permedvel (3)
aos vapores de combustivel caracterizado por apresentar formato tronconico e camada de
carvdo ativado (4); em que dito filtro (1) é acoplado em mola que envolve o bico (2).
Examinando a solicitacdo da recorrente em alterar natureza do pedido para patente de
modelo de utilidade, este colegiado entende que seja a decisdao mais adequada visto que se
considera que o objeto em andlise apresenta uma nova forma ou disposi¢ao de elementos que
ja conhecidos da técnica. O formato troncénico do dispositivo esta associado a uma melhoria
funcional, com relagdo ao critério de suficiéncia descritiva o pedido ndo descreve de forma
clara e objetiva as camadas de material permedvel do filtro, no entanto, considerando-se que
o modelo de utilidade se atém as questdes de disposicdo e forma do dispositivo, mas nao das
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camadas de material usadas pois seria parte do estado da técnica, nesse sentido, o pedido
como modelo de utilidade atende ao critério de suficiéncia descritiva do artigo 24 da LPI.

FIG. 01

DETALHE

TBR3042/19 O requerente apresenta em sua manifestacdo como reivindicacdo preferencial:
Disposi¢do construtiva aplicada em calgado com fins terapéuticos, caracterizada pelo fato de
compreender: uma palmilha de poliuretano; sendo disposta na face inferior uma manta de
tecido ndao tecido ou malha impregnada de coloide de uma mistura de platina, titanio e
aluminio, sobre uma camada de espuma e acima de pedagos diversos de espuma;
apresentando opcionalmente forro confeccionado de uma camada de espuma e manta de
tecido também impregnada com o mesmo coloide. Com relacdo ao critério de suficiéncia
descritiva o pedido ndo descreve de forma quantitativa a mistura de platina, titdnio e aluminio,
sendo este o elemento essencial para se atingir os efeitos terapéuticos afirmados. No entanto,
considerando-se que o modelo de utilidade se atém apenas as questées de disposicao e forma
da palmilha, mas ndo a composicao dos materiais usados, nesse sentido, o pedido como
modelo de utilidade atende ao critério de suficiéncia descritiva do artigo 24 da LPI.

TBR154/19 Patente refere-se a REPARO PARA VALVULA SANITARIA, constituida por um corpo
cilindrico em cuja parte posterior encontra-se um rebaixo configurado por um sulco formado
por duas paredes, uma reta e outra angulada (2) destinado ao travamento de um anel (3) de
poliacetal ou outro material que ofereca a resisténcia suficiente, e outro concavo (5) destinado
ao posicionamento de um anel tipo oring (4), e cuja parte posterior reduz-se de forma
perpendicular formando a estrutura cilindrica posterior (6) seguida por estrutura cilindrica
central (8), que alargando-se, perpendicularmente em seu didametro conforma a guia posterior
(9), caracterizado por possuir integrados em seu corpo cilindrico um anel de reforco (7),
situado entre a estrutura cilindrica posterior (6) e a estrutura cilindrica central (8), sendo esta
seguida por um alargamento levemente conico que conforma a guia anterior (10) que também
serve como retentor posterior da gaxeta (11) e por possuir em seu extremo anterior um
ressalto diametral, com a fungdo de retentor anterior (12) da gaxeta e ainda por possuir no
interior da parte anterior um ressalto levemente conico (13), dando continuidade ao seu canal
interno. Tendo em vista as alegagdes anteriormente expostas, observamos que com relagdo a
patente de modelo de utilidade MU8602661 dizer respeito apenas ao dito pistdo e ndo ao
conjunto completo do dispositivo de reparo, o artigo 9° da LPI prevé a protegdo de partes do
objeto, de modo que ndo se faz necessario descrever todos os detalhes do conjunto da valvula
de reparo.
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Ato Inventivo

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¢éo 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 diferenca ndo deve ser corriqueira, habitual, normal, trivial ou ordindria para um
técnico no assunto. (Res. 85/13 § 4.3.3)

TBR17/19 Pedido reivindica: Selador de dleo e gés (nitrogénio) para suspensdo traseiro mono
amortecida de motocicletas nacionais ou importada caracterizado por constituir-se de haste
(A) feitas a partir dos amortecedores do gol (automdvel) e seus similares com trava interna (B)
com arruela lisa (C) com aneis de vedacdo (D) depois da bucha ou solda-liga (F) que entra o
Oleo e o gas (nitrogénio) pela valvula (G) que é soldada com estanho no bojo (H) e lacrada com
a tampa (Y). D1 mostra amortecedor com trava interna (B) com arruela lisa com aneis de
vedagdo, embora ndo mostre conjunto de quatro aneis de vedagdo. D1 mostra disposi¢do da
bucha de apoio antes dos anéis de vedacdo, de forma preserva-los do desgaste da
movimentacdao do émbolo. O pedido apresenta como diferenciais em relagdo a D1 utilizar
haste recondicionada de gol por meio de usinagem convencional e o fato da valvula de entrada
de nitrogénio ser soldada com estanho no bojo do amortecedor. O recorrente reconhece que
as disposicbes de elementos vedantes e de fixacdo ndo agregam ato inventivo ao pedido,
assim com o aumento no numero de aneis. O modelo de utilidade protege uma criacdo de
forma ou disposicdo segundo o artigo 9° da LPI. O fato de reaproveitar uma haste de
amortecedor do Gol ndo agrega ato inventivo ao modelo de utilidade uma vez que a forma
desta haste mantém-se basicamente a mesma, apenas sendo reaproveitada por meio de
processo de usinagem convencional. O reaproveitamento de objeto conhecido para uma nova
aplicacdo ndo agrega ato inventivo ao modelo de utilidade pois que ndo diz respeito a uma
criacdo de forma ou disposicdo. As adaptacGes do aumento do nimero de aneis de vedacdo
sdo consideradas triviais pelo prdprio depositante. A adaptag¢do na valvula de vedacgdo feita por
soldagem é considerada secundaria pelo depositante e também ndo agrega ato inventivo. O
pedido, portanto, ndo possui ato inventivo em relacdo a D1.

TBR66/19 Pedido descreve fechadura central bate e fecha com trava de seguranca aplicada em
janelas e portas de correr, constituido por uma base de fechadura macho montado por
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encaixes e fixa pelas torres, possuindo um eixo que atravessa uma mola na parte interna do
gatilho, sendo dotada de trava de seguranca (14) na fechadura macho (4), uma base fémea
contendo um dente e duas tampas com juntas caracterizado pela contra fechadura (3) fémea
ser constituida por um perfil U (18) contendo um dente (10) e com um batente de borracha
(17) montado internamente. D1 trata de disposicdo introduzida em janelas para correr dotada
de duas sedes (3, 4) com encaixes macho e fémea sendo uma destas estatica (3) e a outra (4)
articulada por molas e dotada de trava de seguranca (13 e 19). D1 revela base de fechadura
macho em janelas de correr. A sede (4) de D1 faz o papel do perfil (18) da patente e incorpora
o dente (6) ainda que o formato do perfil da sede (4) seja ligeiramente diferente, sua
funcionalidade é a mesma. Muito embora nos dois casos temos uma fixacdo por encaixe com
um dente, as formas dos elementos sdo distintas. Na patente o dente é solidario ao perfilem U
além de incluir um batente com efeito de amortecimento que deve ser levado em conta para o
encaixe adequado, detalhamento que ndo estd previsto em D1. A melhoria funcional
alcancada é que a montagem de toda a peca na patente é simplificada como apontado no
relatdrio descritivo. Desta forma, a patente tem ato inventivo em relagdo a D1.

D1 MU9100838-7

Encaixe entre
FIG. 4 dentes ao Parte movel
contrario

B Encaixe entre dentes
ao contrario

(4) atua como perfil,
fazendo o papel de (18) na
patente anulanda

Parte fixa

TBR160/19 Pedido reivindica CONFIGURACAO APLICADA EM PINCA VIDEO ENDOSCOPICA que
compreende duas garras (1) montadas na extremidade de um tubo (2) e fixadas por um pino
de articulagdo (4) posicionado alinhado com o eixo axial da pinca, com ajuste de angulo
realizado por meio de uma haste acionadora (3) que atua em um pino (5) que se desloca em
rasgos (6) na superficie das garras (1), caracterizado pelo fato do pino de articulagdo (4) ser
posicionado contiguo ao tubo (2), tendo cada garra (1) a disposicdo de um rasgo de formato
arqueado (6) com ponto médio desalinhado do pino de articulacdo (4), dito rasgo (6)
posicionado em oposi¢do a area de conexdo com o tubo (2).
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MU8700256

O pedido ndo possui ato inventivo diante de D2 que mostra pinga cirdrgica dotada rasgos
arqueados 57a e 57b e pinos de articulagdo 56a e 56b que se localiza no rasgo arqueado e pino
de articulacdo 18. A pinga proposta em D2 apresenta todas as caracteristicas reivindicadas que
assim é destituida de ato inventivo. A reivindicagdo ainda é pleiteada de forma genérica de
modo a que D2 consegue se enquadrar dentro da descri¢do da reivindicagao.

18 570 59 56D 35 17 15 16
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TBR193/19 Pedido trata de disposicdo introduzida em dispositivo eletrénico para travamento
de portas e portdes constituido por uma tampa (1), uma base (2) receptora de todo os
componentes, sendo um motor elétrico (3), um eixo com cremalheira (5), um mancal (7),
suportes (11) do motor elétrico (3), caracterizado por o eixo com cremalheira (5) ter a parte
mediana de travamento montada em roldana (9); dita parte de travamento do eixo desliza em
bucha (8) alojada em orificio praticado no mancal (7); a parte da cremalheira do eixo (5) é
monitorada por uma central eletronica (13), associada a um sensor indicativo (6); a central
eletronica (13) libera a corrente elétrica que aciona o motor elétrico (3) que, por sua vez,
desloca o eixo (5) num sentido ou noutro em relagdo ao mancal (7).
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Com relagdo a forma construtiva da trava com motor elétrico, eixo com cremalheira,
travamento montado em roldana em que o dito eixo desliza em uma bucha posicionado no
orificio de um mancal novas buscas foram realizadas e encontrado o documento D1 que
descreve uma trava de fechadura eletromecanica de cofres dotada de uma base (1), lingueta
(2) contendo rebaixo retangular (7) abrigando um pino de cremalheira (8), um motor elétrico
(13), engrenagens (9, 11) acoplada a uma rosca sem fim disposta no eixo do motor elétrico
(13) cujo movimento é comandado por um circuito eletrénico que permite o movimento de
deslocamento do eixo (8) num sentido ou noutro. D1 revela disposicdo introduzida em
dispositivo eletronico de travamento constituido por uma base (1) receptora de todos os
componentes, sendo um motor elétrico (1), um eixo com cremalheira (8) em que o motor
elétrico (3), por sua vez, desloca o eixo (8) num sentido ou noutro de modo a promover o
travamento da lingueta. O mesmo disco central da figura 1 no pedido em exame aparece em
D1 no elemento 9 transmitindo o movimento do motor para cremalheira da mesma forma. D1
ndo revela mancal, o eixo de cremalheira ndo é conectado a uma roldana, ndo consta bucha
(8) alojada em orificio praticado em um mancal (7), nem tampouco prevé os sensores
indicativos de posicdo (6). Desta forma, a reivindicagdo tem ato inventivo diante de D1.

D1 - MU8403075

TBR233/19 Patente concedida para Aerador de palhetas triangular com conjuntos de trés pas
caracterizado por um conjunto de aeragao; sendo o conjunto de aeracdao composto por
conjunto de pas (02) que possuem um furo (09), um encaixe macho (10) e um encaixe fémea
(14) posicionados nas faces transversais ao eixo, e trés palhetas (13) encaixadas em canais
trapezoidais, sendo ainda que a direcdo do encaixe macho (10) e encaixe fémea (14) é
defasada de 302 em relagdo a posicdao de uma das trés palhetas (13) para garantir que as pas
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figuem numa forma espiralada em relagdo ao eixo central 10 quando os cubos sdo encaixados
ao longo do eixo (08). D1 mostra uma disposi¢do de quatro palhetas por conjunto, ao contrario
da patente que mostra conjuntos de trés palhetas. Nas emendas de 2002 em D1 é mostrado o
detalhe dos encaixes macho/fémea dotados de canais trapezoidais para montagem das
palhetas. Embora tais encaixes ndao assumam a forma cilindrica como na patente MU8601688
tal detalhamento ndo é relevante uma vez que nao foi reivindicado na patente MU8601688.
Todos os elementos descritos na reivindicacdo da patente podem ser encontrados em D1
(pedido emendado) exceto o nimero de trés pas. A variacdo de quatro para trés pas, contudo,
constitui uma variacdo comum que o técnico no assunto realizaria, ainda que possa trazer
alguma melhoria funcional, e destituida de ato inventivo. Embora a patente MU8601688 tenha
novidade diante D1, observa-se falta de ato inventivo, uma vez que a variagdo do numero de
palhetas seria a primeira varidvel a ser modificada para adaptar o sistema a uma aplicacdo
especifica, sem esforgo inventivo.
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TBR234/19 Patente reivindica: Disposicdo aplicada em capota maritima consiste de uma
estrutura (E) formada a partir de perfil (1) de canal (2) por toda a extensdo, sendo a estrutura é
presa na cacamba, onde se conforma por na parte posterior de mecanismos manuais de
abertura, e a estrutura (E) junto com a lona (L) forma a capota, sendo que ela caracteriza-se
por vardes (3) que nas extremidades (4) tem ponteiras (5) presas na lona (L), podendo retirar
os vardes (3) e colocar de volta nas ponteiras (5), dando a possibilidade de manutencdo. As
lonas (L) além dos vardes (3) e as ponteiras (5) tem nas bordas da lona (L) as baguetes (6) que
juntamente com as ponteiras (5) irdo encaixar-se no perfil (1), sendo que as baguetes (6) nos
canais (2) do perfil (1) deixam a lona (L) toda esticada e rigida e muito bem fixada sem
qgualquer problema de entrada de ar e liquidos. O parecer anterior conclui que o objeto ali
apontado como contrafacdo da patente MU8401172 n3do pode ser usado contra o ato
inventivo da presente patente MU8900254 uma vez que o produto acusado de contrafacdo foi
apreendido em data posterior ao depdsito de MU8900254. O que é relevante na analise
daquele caso de contrafacdo, para este exame, é que a juiza ao considerar a comparacao entre
o produto acusado de contrafagdo e a patente em questdo (naquele caso MU8401172 o
mesmo documento aqui usado como anterioridade) conclui que o fato do produto apreendido
mostrar uma baguete continua, enquanto a patente mostrar pastilhas espacadas é uma
diferenca que ndo foi considerada significativa, o que corrobora o entendimento do INPI de
gue de fato esta diferenca nao justifica a presenca de ato inventivo.
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TBR338/19 Pedido trata de Disposicdo introduzida em lamina primaria com encaixe interno
idealizada por uma lamina primaria para limpeza de esteira transportadora de grande porte. A
lamina apresenta as faces frontal (2) e posterior (3) curvadas, sendo a frontal (2) cbncava e a
posterior (3) convexa, possui a face superior (4) e a face inferior (5) em paralelo, ambas
planificadas, sendo a face inferior (5) de maior area, sendo que as laterais (7) possuem
superficies planificadas e apresentam na porgdo inferior possui um orificio quadrado (8)
passante em transversal. D1 revela orificio quadrado (24) passante em transversal e revela
uma lamina dotada de laterais planificadas. D1 mostra uma lamina Unica, inteirigca, enquanto
que na patente MU9101685 temos ao menos quatro pecas dispostas uma ao lado da outra,
mas esta caracteristica ndo é reivindicada, logo ndo pode ser levada em conta. Enquanto que
na patente MU9101685 o dito orificio quadrado estd composto em peca Unica, D1 mostra duas
pecas com encaixe distinto onde claramente o trilho é separavel da lamina. No entanto, unir
numa peca Unica o que se encontra separado em duas pecas preservando o formato e
funcionalidades originais nao evidencia ato inventivo.
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TBR333/19 Reivindicagdo pleiteia fraldas descartaveis higiénicas veterinarias de longa duracdo
exclusivas para machos compreendida por uma fralda descartavel (1), cuja face interna (2) é
dotada central e longitudinalmente de uma manta de celulose esterilizada (3) confeccionada
polimero ou TNT, fixada através decolagem (6) sendo que dita fralda (1) acondiciona
internamente acrilico absorvente, caracterizado pela face interna (2) ser dotada em suas
laterais (L) longitudinalmente de elasticos (4) e centralmente préoximo a borda de fita adesiva
resselavel (5), enquanto centralmente no extremo oposto na face externa verifica-se uma fita
decorativa (7). D1 se refere a um dispositivo destinado a evitar que cdes domésticos urinem
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em locais indesejados, estragando méveis e provocando mau cheiro. Em sua parte interna,
essa fralda (1) apresenta uma camada filtrante (2), envolvendo um elemento absorvente (3) de
celulose e/ou algoddo impregnado por um supergel, feito de polimeros absorventes. Em
paralelo a esse dito elemento, existe um par de costuras triplas (4), feitas com fios de elastico.
Em uma das extremidades da mesma fralda existe um par de orelhas adesivas (5). No lado
externo da mesma fralda existe o revestimento externo (7). Os pontos caracteristicos sdo: as
arestas laterais (6) retas e paralelas, o posicionamento longitudinal das ditas orelhas adesivas e
a colocagdo, paralelamente as bordas extremas da mesma fralda, de uma faixa decorativa (8) e
uma faixa de fixacdo (9). Ndo é possivel concordar com o titular da Patente na existéncia de
ato inventivo na simples extensdo do elastico da fralda até as costas do animal e no uso de
uma fita de resselagem, que permite a abertura e fechamento da fralda mais vezes. O uso de
elasticos ja é amplamente utilizado e conhecido em fraldas, inclusive na fralda para cdes de D1
e a vantagem da resselagem ndo estd na forma da faixa ou tira mas no tipo de cola que é
empregada. Dessa forma, entende-se que o objeto da patente em questdo ndo apresenta ato
inventivo (artigo 92 e 14 da LPI) frente ao documento D1.

TBR459/19 Patente reivindica disposi¢cdo introduzida em caixa para soquete de lampada,
interruptor e tomada, compreendida por uma caixa de passagem para ser embutida em
estruturas de alvenaria ou concreto, cuja funcdo é permitir a interconexao elétrica e alojar
dispositivos do tipo soquete de lampada, interruptores e tomadas elétricas, a qual é
constituida de um corpo (1) de estrutura rigida, polimérica ou metalica, cuja face frontal é
aberta em sua totalidade, caracterizada por as faces laterais e posterior possuirem orificios
circulares (2), conformados durante a sua fabricacdo, os quais sdo fechados por dispositivos de
tamponamento (3) posticos, utilizando técnica de encaixe por pressao; ditos dispositivos de
tamponamento (3) possuem um formato predominantemente parabdlico (4), com uma aba
limitadora (5) em seu perimetro ou rebordo. D1 de fato ndo se refere a uma disposicdo
introduzida em caixa para soquete de lampada, interruptor e tomada, no entanto, o fato de D1
ser uma caixa disposta no piso e ser dotada de uma tampa superior (30), ao invés de ser
disposta em paredes ou teto como na patente para receber interruptores elétricos, ndo desfaz
o entendimento de que se tratam de campos préximos no uso de caixas para acomodacdo de
cabos elétricos e em ambos os casos a caixa ndo serd aparente. Mesmo o problema com a
concretagem também é mencionado em D1 uma vez que a caixa é posicionada corretamente,
o concreto é derramado no tampa que serve de piso de modo a cercar a caixa de juncdo e
formar um piso de concreto. O técnico no assunto diante do problema técnico de como
proteger o interior da caixa de passagem contra vazamento de concreto e/ou massa da laje,
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por ocasido de sua concretagem, seria levado a encontrar o documento D1 que trata de campo
tecnolégico préximo na area de construgdo civil. O mesmo técnico do assunto que trabalha
com D1 estd inteirado do campo técnico observado na patente MU8900473. Com relacdo ao
fato de D1 ndo mencionar o problema técnico citado na patente, deve-se observar que a
patente de modelo de utilidade ndo protege o problema técnico, mas a solu¢do construtiva
reivindicada. A questdo a ser colocada é dado o problema técnico de como proteger o interior
de uma caixa de passagem contra vazamento de concreto e/ou massa da laje, por ocasido de
sua concretagem, tendo em vista a solu¢do divulgada em D1 (relativa ao mesmo técnico no
assunto, e portanto, area em que tal técnico procuraria solugdo para o seu problema) este
técnico no assunto seria levado de maneira comum ou vulgar a buscar a mesma solugéo de
tamponamento presente em D1. Ndo é necessdrio que D1 tenha seu foco no mesmo problema
técnico. Desta forma a patente ndo tem ato inventivo diante de D1.

MU8900473-6

TBR499/19 Pedido de modelo de utilidade trata de equipamento mdével medidor de velocidade
de veiculos que tem como reivindicagdo: Equipamento mdvel medidor de velocidade de
veiculos caracterizado por compreender: a) um mddulo M1-Personal Computer (PC) que inclui
um microcomputador com a funcdo de armazenar todos os dados relativos as medicdes; b) um
modulo M2-Unidade Central de Processamento (UCP) que inclui uma placa de circuito
impresso baseada em microprocessador com a fungdo de realizar a andlise do sinal digital
advindo da Camera de Infragdo do Mdédulo M4 e do Canhdo Laser (Mdodulo M3), tendo a
funcdo de registrar o momento certo de capturar imagem do veiculo, bem como a de realizar o
sincronismo de disparo do flash para fotos noturnas; ¢) um moédulo M4-Camera de Infracdo
(CA) que inclui uma camera tipo CCD de alta resolucdo, que tem a fungdo de gerar um sinal
digital de video para que o mddulo M1 possa registrar imagens dos veiculos em alta
velocidade; d) um mddulo M3 Canhdo Laser (CL) que inclui um dispositivo dotado de um
Emissor/Receptor Laser e com um programa armazenado em microprocessador para calcular a
velocidade e a distancia dos veiculos através de interferometria. D1 descreve equipamento
movel medidor de velocidade de veiculos que utiliza camera CCD como dispositivo de imagem,
moddulo M1 Personal Computer, Mdédulo 2 Unidade Central de Processamento, M3 Mdédulo de
Afericdo e M4 Camera de Infracdo. A diferenga com o presente pedido estd no uso de canhdo
laser no Mdédulo 3 capaz de realizar medigdes de velocidade e distancia dos veiculos através de
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interferometria. A recorrente alega que ademais no pedido o mddulo M3 realiza seus cdlculos
de modo independente dos demais mddulos e M2 sincroniza os Mddulos M1 e M4 para
efetuar conjuntamente a captura digital da imagem do veiculo e armazenar os dados,
enquanto que D1 esse calculo era feito primeiramente no médulo M4 e a seguir encaminhado
ao mddulo M1, de forma ndo sincrona. Em D1 o médulo M4 Camera de Infracdo é uma camera
CCD que captura as imagens estdticas dos veiculos infratores. M3 é uma Camera de Afericao,
uma camera do tipo CCD que captura o video e os envia para o modulo M2 para que sejam
realizados os cdlculos de velocidade para que o resultado seja enviado a M1 para
armazenamento do evento de infragdo com velocidade, imagem hora, data e local. O fato de o
processamento ser transferido do mddulo M2 para o mdédulo M3 tornando este madulo
auténomo dos demais para o calculo de velocidade ndo evidencia ato inventivo, uma vez que
dado o problema técnico de como conferir autonomia no cdlculo de velocidade a primeira
solucdo que o técnico no assunto pensaria seria levar todos o processamento de velocidade
para dentro do mddulo M3, de modo que tal solugdo ndo evidencia ato inventivo.

BR506/19 Reivindicagdo da patente pleiteia DISPOSICAO INTRODUZIDA EM DUCHA MANUAL,
do tipo integralmente fabricada em material plastico, compreendendo corpo de pega Unica (7),
definido por duas partes integradas, uma como cabo (2) e outra como cabeca (3), em que o
primeiro é substancialmente alongado e apresenta-se na forma tubular, cuja secdo transversal
é algo ordinariamente cilindrica, enquanto a cabeca (3) apresenta um feitio praticamente
tronconico, tendo o lado de maior diametro (4) completamente aberto e a sua borda interna
apresenta-se saliente na forma de uma garra (5) cooperante para penetrar em ranhura (6) da
parte cilindrica (7) de um crivo (8), CARACTERIZADA pelo fato de o cabo (2) apresentar um
prolongamento interno axial (9) que se estende para o interior da cabega (3),
aproximadamente até a sua regido mediana, prolongamento este cujo didmetro interno sofre
um estrangulamento na forma de sede troncdnica (70), onde a sua extremidade com didmetro
menor é voltada para o interior da cabeca (3), enquanto a extremidade com didmetro maior
fica voltada para o lado do cabo (2), como também dita sede (70) estd alinhada axialmente
com uma passagem cilindrica (11) existente no centro do crivo (8), sendo que na referida
passagem e na sede (70) transpassa um pino ou baste deslizante de acionamento (72),
cilindrica, cuja extremidade interna apresenta-se alagada na forma de um batoque troncénico
(73), enquanto a sua extremidade oposta apresenta uma configuracdo de pega digital (74),
antes da qual o diametro da dita baste (72) sofre um aumento diametral na forma de batente
(75), limitador de seu movimento para dentro, enquanto o movimento para fora é limitado
pelo batoque (13) que, por sua vez apresenta uma configuracdo externa cooperante para ser
encaixada com certa pressdo no interior da sede de vedagdo (10) e, assim, a dita baste de
acionamento apresenta a distancia entre o batente (15) e a base do batoque (13)
substancialmente maior que a distancia (d) entre a sede de vedagdo (10) e a passagem (11).
Comparando a figura da patente de modelo de utilidade com a figura do documento D3 que a
requerente afirma conter claramente todas as caracteristicas técnicas, observa-se que sdo
estruturas totalmente diferentes, a comecar pelo formato mais compacto e anatémico. O
sistema de fechamento e abertura, utilizando apenas um pino, que quando empurrado para
dentro ocorre a abertura total ou gradual da passagem de agua na ducha, e ao se puxar para
fora o dito pino, aquela cabeca ou batoque fecha novamente a mencionada passagem, sem
vazamentos principalmente pelo fato do fechamento ser realizado no mesmo sentido do fluxo
de agua, apresenta ato inventivo principalmente quando comparado ao estado da técnica que
utilizava um pino com rosca. O sistema da patente apresenta maior praticidade no uso do
equipamento, pois € muito mais facil apenas empurrar o pino para dentro para liberar o fluxo
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de agua, do que enroscar o pino, sem falar que facilita a construgdo da ducha. Dessa forma,
sugerimos que seja mantida a Concessdo da Patente de Modelo de Utilidade.
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TBR466/19 Reivindicacdo pleiteia maquina para secar animais que compreende um gabinete
(1) composto por um ou dois compartimentos (2) que podem ser separados por uma grade (7)
onde se pode colocar animais para secagem, por meio de circulagdo forcada de fluxo de ar
aquecido (6) em seu interior, proporcionado por sistema de ventilagdo (5) localizado
internamente na parte superior do equipamento caracterizado pelo gabinete (1) apresentar
em seu interior um estrado (3) afastado do fundo (4) sendo que o ar que vai ser aquecido é
puxado para dentro do gabinete (1) através das portas frontais e o ar umido é expulso do
gabinete (1) por meio da tubulagdo (9) disposta em uma das laterais. Em D1, o elemento
secante/aquecedor 130 fica posicionado no topo da maquina, bem como o sistema de
ventilacdo. O paragrafo 26 de D1 cita que o dispositivo de secagem 130 compreende um
ventilador aquecido, tendo uma capacidade de volume de ar entre 30 e 200 CFM, tendo um
elemento de aquecimento entre 200 Watts e 2000 Watts. O elemento de secagem 130 pode
compreender qualquer elemento de producdo de calor e/ou qualquer dispositivo de ar
forcado. O paragrafo 23 de D1 deixa bem claro que além das opgcbes de uso de material
absorvente de agua na base da maquina, em uma outra forma de realizacdo, a superficie da
base pode compreender uma estrutura ralada ou superficie permedvel a agua, possuindo
opcionalmente uma cobertura, e o alojamento 110 pode ainda compreender uma bacia de
retencdo ou meio de recolha de dgua posicionado abaixo do chdo. Noutra forma de realizagdo,
o material do alojamento 110 pode ser seguro na maquina, de tal modo que pode ser
separado e rdpida e facilmente limpo entre os usos. (traducdo livre). O presente pedido cita a
presenca de estrados aramados para permitir a circulagdo do ar, afastados do solo e
removiveis, mas ndo prevé nenhum dispositivo para a coleta ou absorc¢ao de dgua ou urina. De
acordo com o exposto acima, entende-se que matéria pleiteada no presente pedido ndo
apresenta ato inventivo.
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TBR607/19 Modelo de utilidade reivindica ROSCA MESCLADORA PARA EXTRUSAO DE
TERMOPLASTICO, que consiste de melhorias introduzidas numa rosca comum de extrusdo
compreendido por um fuso roscado localizado dentro do canhdo do equipamento e utilizado
para conduzir o material plastico amolecido em direcdo a matriz na qual serd obtido o produto
final, caracterizado pelo fato de prover a rosca comum de extrusdo de um setor
homogeneizador da matéria-prima, definido por uma porg¢do de rosca mescladora especial (1)
formada junto a extremidade do fuso comum, com dentes helicoidais de perfil quadrado (2) e
passos concavos de 180 mm (3) ndo continuos, possuindo quatro entradas inclinadas a direita
iniciando com 10 mm e terminando com 2 mm e quatro entradas inclinadas a direita iniciando
com 2 mm e terminando com 11 mm, configuragdo esta que faz resultar setores (4) de
retencdo momentanea da matéria-prima.

|
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Em comparacdo com as anterioridades citadas, este avaliacgdo considera que hd distingao
construtiva do modelo proposto, no que se refere ao cabegote da rosca. O pedido em lide
apresenta extremidade ligeiramente cénica de menor didmetro, seguida de porc¢do alargada
configurada por rosca mescladora conformada por sulcos helicoidais diagonais em 45 graus em
formato de meia cana, enquanto o cabegote de D3 é formado por extremidade cdnica, seguida
de porcdo cilindrica dotada de sulcos longitudinais, radiais, equidistantes entre si e deslocados
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de forma alternada. Ja em D4 o cabecote é delgado e de extremidade pontiaguda seguido de
porcdao dotada de ranhuras diagonais deslocadas entre si. Em relagdo aos dentes da rosca, o
modelo proposto é dotado de dentes helicoidais de perfil quadrado, enquanto que D4 contem
dentes diagonais.

TBR671/19 Patente concedida para CINTA PARA PACIENTES ESTOMIZADOS, que consiste de
dois componentes basicos justapostos, confeccionados em material ou tecido flexivel,
compreende um primeiro componente (A) o qual constitui uma base (10) formatada de modo
aberto, aplicada ao redor do corpo do paciente e firmemente ajustada por meios de fixagao
(30) adequadamente localizados em suas extremidades laterais (20), deixando os movimentos
das pernas livre, e um segundo componente (B) que constitui um acessdrio (50) assemelhado a
um bolso, é afixado diretamente sobre a cinta (100) para conter a bolsa de coleta, sobreposto
ao recorte (40) existente no primeiro componente (A) que constitui a base (10) da cinta,
caracterizado por em uma das extremidades laterais (20) a referida base (10) possuir um
recorte (40), que coincide e contorna a localizacdo da estomia, a qual se ajusta ao referido
recorte (40), permitindo sua adequacdo ao tipo de bolsa de coleta usada pelo paciente; um
segundo componente (B) que constitui um acessério (50) assemelhado a um bolso, é afixado
diretamente sobre a cinta (100) para conter a bolsa de coleta, ficando sobreposto ao recorte
(40) existente no primeiro componente (A) que constitui a base (10) da cinta.
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O referido componente 100 de D1 possui uma abertura reforcada 104 a qual é acoplado um
membro suporte 106 para conter a bolsa de coleta. D1 ndo mostra um recorte na cinta, mas
um orificio (100) ao qual o dito bolso estd conectado. Na patente o primeiro componente (A)
gue envolve o corpo do paciente, ndo possui orificio, mas recorte (40) que contorna e se ajusta
ao redor do local onde se encontra a bolsa de coleta. Tal fato ndo é antecipado ou sugerido em
D1. As vantagens alegadas sdo: permitir a qualquer paciente usar esta cinta, independente do
tipo ou modelo da bolsa de coleta; proporciona maior conforto ao paciente, que para retira-la
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basta soltar os elementos de fixagdo laterais (30), sem necessidade de desconectar a bolsa de
coleta de modo a proporcionar ao paciente autonomia e bem estar. A diferenca mais
significativa em relacdo a D1 refere-se ao recorte (40) que contorna a estomia na lateral (20)
de fechamento da cinta configura uma nova forma ou disposicdo com melhoria funcional no
seu uso.

D1 -US2012283679

TBR640/19 O pedido de patente reivindica uma disposi¢do construtiva em corda de nylon
guatro tentos torcida para competicdo de laco em dupla, equipamento este utilizado em
competicOes, e que possui uma estrutura de nylon mesclado com poliéster, em quatro tentos,
caracterizado por compreender um modelo de corda mesclada em nylon e poliéster, onde
para a formacdo de um tento, utiliza-se 12 cabos, sendo 2 cabos em nylon, com tor¢do no
sentido S, com 5600 decitex; 4 cabos em nylon, com tor¢do no sentido S, com 8400 decitex; 6
cabos em nylon e poliéster, com tor¢cdo no sentido S, com 8100 decitex. Com relacdo a analise
de ato inventivo as colidéncias apontadas no primeiro parecer do processo de nulidade quanto
as faixas gerais e amplas de titulacdo, nos documentos de anterioridade D1 e D2 e a
construcdo almada de algumas cordas apresentadas, ndo excluem o mérito da diferenca
construtiva da Autora, tendo em vista a conformacdo do tento 1.1 e seus 12 cabos,
distribuidos em 2 cabos de poliamida, com torcdo no sentido S, e com 5600 decitex; 4 cabos
em nylon, com tor¢do no sentido S, e com 8400 decitex; 6 cabos em nylon e poliéster (6), com
tor¢do no sentido S, com 8100 decitex. A matéria do pedido em lide, ao propor nova
disposicdo do cabo se adequa a caracteristicas de um modelo de utilidade, pois as cordas feitas
de poliéster e poliamida sdo conhecidas, entretanto a diferenga reside exatamente na forma
como estes filamentos sdo dispostos e torcidos. No que se refere aos resultados esperados do
modelo e seus efeitos técnicos, vale ressaltar o esforco da Autora em citar no paragrafo 46, de
seu relatdrio descritivo a experimentacdo relativa a dilatagdo de 10 cm longitudinalmente
exposta a uma carga inicial de 10 kg. Relata a Autora a for¢a de ruptura do corpo da corda é
2.922 Kg, com uma dilatagdo de 30% do seu tamanho original. Cabe destacar que o resultante
da melhoria funcional em elongagdo e resisténcia a tragdo se deve a experimenta¢do das
diversas possibilidades e combinagdes de variacdo do titulo de filamentos, espessura de cabos
e sentidos de torcdo, desta feita configurando ato inventivo.

TBR664/19 Pedido reivindica disposicdo técnica introduzida em base de vassoura multiuso
sendo a mesma caracterizada por ser formada por base (2) ou cepa plastica, cerdas (3),
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suporte (4) angular para manipulagao e suporte (5) provido com rosca para inser¢ao do cabo e
respectiva fixagdao. Observa-se que nem o presente pedido e nem D1 entram em detalhes da
fabricacdo ou montagem da vassoura, mas apenas se limitam a descrever o objeto final. D1
antecipa todas as caracteristicas técnicas da vassoura em analise, como base ou cepa plastica,
cerdas e meios de manipulacdo e suporte e desta forma o pedido ndo possui ato inventivo.

a4

TBR663/19 N3o ha ato inventivo na alteracdo de volume ou proporgdo de qualquer objeto.
Para um técnico no assunto isso é considerado comum e vulgar, ndo apresenta ato inventivo e,
portanto, ndo seria patenteavel.

TBR663/19 Pedido trata de Galdo (1) com Fundo (4) sem o dispositivo de encaixe (2) e a opgdo
de empilhar (colocar um sobre o outro) se dard pela forma de processo por prancha de
madeira ou outro material rigido com o encaixe na lateral (3) e além dessas funcionalidades o
galdo (1) para ser envasado nas Mineradoras (fontes) ndo absorverd mudangas na planta
(local) de enchimento dos galGes (garrafdes) utilizando o mesmo maquinario (maquina
enchedora) usado para 10 (dez) e 20 (vinte) Litros pois o molde do galao (1) foi confeccionado
utilizando a mesma base (didmetro) do galdo de 10 (dez) litros e seu corpo (estrutura) com a
mesma altura do galdo de 20 (vinte) litros. Em D1 a configuracdo do galdo é essencialmente
retangular/ quadrada ou retangular/ quadrada com cantos arredondados, enquanto que no
presente pedido sdo admitidas diversas formas geométricas possiveis, com ou sem encaixe,
acoplado no fundo do galdo para empilhamento, de acordo com o pardgrafo 4 do relatério
descritivo. Em nenhum momento é citado no relatério descritivo ou desenhos que a forma do
galdo seja circular ou redonda, como afirma o Recorrente. O Recorrente alega que em D1 o
encaixe se faz apenas entre o gargalo de um com fundo do outro e que ndo eles ndo se
encostam totalmente no pescoco se estendendo por todo bocal do galdo. No entanto, isso ndao
é descrito e nem mostrado nas figuras do presente pedido. O sistema é idéntico, isto &, o
encaixe da base de um galdo estd apoiado no gargalo do galdo que esta abaixo, ndo encosto
total em nenhum dos dois, seja no presente pedido ou em D1. Portanto, ndo ha novidade e
nem ato inventivo no encaixe proposto para empilhar verticalmente os galGes. As reentrancias
e protuberancias de D1 permitem um inter-relacionamento aninhado, de forma que os galdes
armazenados ndo deslizem para nenhum dos lados. D1 permite o empilhamento de galGes
cheios ou vazios na vertical ou horizontal, enquanto que o presente pedido permite o
empilhamento vertical de galGes cheios e horizontal para galdes vazios. Portanto, ndo é
possivel perceber melhoria funcional no uso dos galdes do presente pedido em relacdo aos
galGes ja descritos por D1. Dessa forma, entende-se que o pedido em questdo ndo atende aos
requisitos de patenteabilidade de ato inventivo.
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TBR225/19 O fato de ndo se aplicar a combinagdo de documentos do estado da técnica no
exame de ato inventivo se deve a que o ato inventivo é considerado pela doutrina e
jurisprudéncia como uma atividade inventiva em menor grau. Por este motivo que diferencas
construtivas em criagdes de forma que ndo atingiriam o rigor inventivo exigido para uma
patente de invengao, onde se exige atividade inventiva, podem atingir o rigor inventivo exigido
para uma patente de modelo de utilidade, onde se exige ato inventivo. A andlise de ato
inventivo sera feito, portanto, preferencialmente com um Unico documento do estado da
técnica.

TBR154/19 O modelo de utilidade deve atender o critério de melhoria funcional como
apontado no artigo 9° da LPl. A melhoria funcional implica em uma maior eficiéncia no
exercicio da dita funcdo. A funcdo em si ja é existente, apenas que com o novo formato
consegue-se desempenhar melhor tal funcdo. Por exemplo, a funcdo de uma tesoura é cortar,
no entanto, um novo formato de tesoura que permita ser usada por canhotos, pode ser vista
como um aperfeicoamento da funcdo precipua do instrumento, qual seja o de cortar.
Enquadra-se, portanto, como melhoria funcional, apesar de que ambas desempenham a
mesma funcionalidade de cortar.

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 fabricagdo 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)

TBR687/19 DISPOSICAO CONSTRUTIVA EM AERADOR DE PAS criado com o objetivo de
aumentar a oxigenacao e circulacdo da agua, fazendo com que o oxigénio seja transferido para
toda a massa liquida, o qual é composto por um motor com redutor de velocidade com
sobreposicdao de uma tampa de protecao externa fixado a um chassi; eixos e mancal que liga o
eixo ao chassi, o qual é fixado aos flutuadores, tendo um formato estrutural de cubos, ao qual
é caracterizado por possuir o encaixe frontal para as pas, ao qual elas possuem um sistema de
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encaixe e formato oval em seu interior, contendo trés linhas de reforgo na parte interior e trés
linhas de reforgo na parte posterior.

D2 mostra pd de hélice de aerador em lagoas tendo parte concava na extremidade livre e
diedro de angulo ataque de 135° agindo na concavidade. A fixacdao das pas (1) ao cubo (6) se
faz por simples pressdo lateral no local de encaixe (7) perpendicular ao plano de rotacédo (3)
das hélices, sendo assim impossivel soltar-se qualquer das pds durante sua operacdo. D2
mostra formato estrutural de cubos, ao qual é caracterizado por possuir o encaixe frontal para
as pas pois como se observa na Figura o encaixe é feito de forma perpendicular ao plano de
rotacdo das hélices o que torna assim impossivel que as pas se soltem quando em movimento.
O sistema de encaixe na patente é reivindicado como sendo de formato oval em seu interior. O
relatdrio descritivo contudo destaca que o que confere mais resisténcia as ditas pas é o fato de
nao usarem um encaixe lateral como normalmente se encontra no estado da técnica mas um
encaixe frontal e possuir linhas de reforco. Estas duas caracteristicas, vinculadas ao mesmo
problema técnica de garantir maior durabilidade as pas sdo igualmente encontradas em D1. O
formato oval em seu interior sequer é detalhado como relevante no relatério descritivo e
tampouco pouco mostrado de forma clara nos desenhos, de modo que nao ha detalhamento
técnico suficiente nos encaixes que possam justificar a presenca de ato inventivo quando
comparado com o encaixe existente em D1 que também é um encaixe frontal.

D2 \!
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Patentes de Invencao

Reivindicacdes

O titulo do pedido deve definir de forma concisa, clara e precisa o escopo técnico da invengdo, e deve ser o
mesmo para o requerimento, o relatdrio descritivo, o resumo, e a listagem de sequéncias, se houver. O
examinador deve avaliar se o titulo representa adequadamente as diferentes categorias de reivindicagées.
Ndo é obrigatdrio que todas as reivindicagbes independentes de uma mesma categoria estejam
representadas no titulo (Res. 124/13 § 1.01).

TBR334/19 O titulo ndo necessariamente deve refletir a parte caracterizante da reivindicacdo
uma vez que segundo a Resolugdo n° 124/2013 item 1.01 e a Instrugdo Normativo n° 30 artigo
16 inciso | o titulo do pedido deve definir de forma concisa, clara e precisa o escopo técnico da
invencdo. De qualquer forma o artigo 41 da LPI estabelece que a extensdo da protegdo
conferida pela patente serd determinada pelo teor das reivindicagGes, interpretado com base
no relatdrio descritivo e nos desenhos.

TBR348/19 No tocante ao titulo do pedido de patente, este deve definir de forma concisa,
clara e precisa o escopo técnico da invencdo (Diretrizes de Exame e Pedidos de Patentes
Moddulo 1, publicadas na RPI 2241 de 17/12/2013, item 1.01). Como o escopo da invencgéo foi
alterado com a supressao das reivindicagdes de processo, solicita-se a alteragdo do titulo,
retirando a parte concernente ao processo

TBR677/19 Tendo em vista a eliminagdo das categorias uso de pré-forma e molde de sopro
para pré-forma, pela Recorrente, o titulo devera ser reformulado para: Pré-forma para a
fabricacdo de frascos plasticos em um processo por sopro ou por estiragem-sopro.

Reivindicagdes independentes sdo aquelas que visam a protegdo de caracteristicas técnicas essenciais e
especificas da invengdo em seu conceito integral (Res. 124/13 § 3.21)

TBR80/19 Reivindicacdo 1 pleiteia Composicdo adequada para injecdo através de uma agulha
em um hospedeiro, compreendendo: microparticulas compreendendo um aglutinante
polimérico, um agente ativo encapsulado dentro do referido aglutinante polimérico, as
referidas microparticulas tendo um didmetro médio em massa de pelo menos 10um e um
veiculo aquoso para injecdo, a referida composi¢cdo sendo caracterizada pelo fato de que as
referidas microparticulas estdo suspensas no referido veiculo para injegdo em uma
concentragdo maior do que 30 mg/mL a fim de formar uma suspens&o, em que uma fase fluida
da referida suspensdo tem uma viscosidade na faixa de 20 a 85 cp a 20°C, em que a
viscosidade da referida fase fluida da referida suspensdo fornece injetabilidade da composi¢ao
através de uma agulha de tamanho medicamente aceitdvel, em que o referido aglutinante
polimérico é selecionado do grupo consistindo em acido poli (glicélico), acido poli-d,1-lactico,
acido poli-1-lactico, e copolimeros dos precedentes, e em que o referido veiculo para injecao
compreende um agente para intensificacdo de viscosidade compreendendo carboximetil
celulose de sodio; um agente de umedecimento selecionado do grupo consistindo em
polissorbato 20, polissorbato 40 e polissorbato 80; e um agente para ajuste de tonicidade
compreendendo cloreto de sédio. Inicialmente a recorrente se posiciona contra a exigéncia do
INPI em primeira instancia de que sorbitol deveria ser incluido na reivindicacdo 1. A alegacdo
da recorrente é pertinente. Ndo ha base técnica para que seja exigido a limitacdo das
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reivindicagdes somente aquelas que contenham sorbitol, ja que o pedido de patente, em seu
relatério descritivo, deixa claro que o mesmo pode ou ndo ser utilizado na formulacdo
(inclusive com exemplos de formulagdes preferenciais com as quantidades de sorbitol), em
suma, ndo é um componente essencial da matéria pleiteada. O uso do termo COMPREENDE na
redacdo da reivindicacdo independente 1 para especificar os componentes do veiculo aquoso
para injecdo, nao é limitante aqueles citados, ja que é um termo aberto. Isso significa que a
composicao definida na reivindicacdo 1 estd aberta a outros componentes que podem ser
citados ou nao nas reivindicagdes dependentes, incluindo sorbitol.

TBR130/19 Pedido trata de ligas a base de ferro com alta dureza, alta resisténcia e métodos
para fabricar as mesmas. No caso das reivindicacdes independentes 20 e 28 ocorreu a falta de
clareza, pois as reivindicacbes 20 e 28 nao estdao fundamentadas no relatério descritivo, tendo
um escopo mais amplo do que o conteddo do relatério descritivo. As composi¢des das ligas
descritas nas reivindicacdes independentes 20 e 28 ndo apresentam o elemento N, enquanto
todas as reivindicagOes descritas no relatorio descritivo, incluindo a liga denominada real da
tabela 2, descrevem o elemento N. Portanto, a retirada desse elemento faz com que o escopo
da protecdo reivindicada seja superior ao que foi descrito no relatério descritivo do presente
pedido, o que contraria o item 3.85 da Resolugdo 124/2013 e o Art. 25 da LPI

TBR119/19 A presente invencdo refere-se a um processo de transporte continuo de corpos
solidos granulares. Entende-se que a reivindicacdo 1 apresentada no recurso nao descreve de
forma completa, clara e precisa (artigo 25 da LPI) o objeto da protecdo, pois ndo descreve o
bocal de injecdo de géas na juncdo da coluna descendente com a ascendente. Entende-se que
esse bocal é um elemento essencial para a promoc¢do do movimento ascendente do material
gue é descrito em todas as concretizacGes do pedido. Na pagina 2 do relatério descritivo é dito
qgue a fim de perder tdo pouca energia cinética quanto possivel, o orificio de bocal para o
influxo do gas deve ser convenientemente disposto tdo proximo quanto possivel do material a
granel a ser transportado. Devido a linha de queda do material a granel, o orificio do bocal
deve, portanto, ser, com vantagem, disposto a uma distancia de 0,5 a 8 vezes do didametro
hidraulico do orificio do bocal abaixo do ponto de intersecdao dos eixos geométricos do tubo.
Desta forma, a existéncia do bocal 6 e de suas caracteristicas operacionais (pressdo) deveriam
estar presentes na reivindicagao 1.

TBR197/19 Reivindicac¢do 1 trata de valvula de seguranca, a Reivindicagdo 10 trata de método
para atuar uma valvula de seguranca. No método da reivindicagdao 10 (independente) ndo foi
evidenciada de maneira clara e precisa a sua interligagdo a valvula de seguranga definida na
reivindicagao 1 (independente). No preambulo da reivindicagdo 10 (independente) apontar de
maneira clara e precisa a sua interligacdo a vdlvula de seguranca da reivindicacio 1
(independente), por exemplo: “Método para atuar a valvula de seguranca definida na
reivindicacdo 1 caracterizado pelo fato de compreender as etapas de: [...]”

TBR237/19 O exame do pedido evidenciou que o quadro reivindicatério apresentado na fase
recursal contraria o disposto no Art. 25 da LPI pelos seguintes motivos: A referéncia numérica
11 é usada nas reivindicagdes para designar simultaneamente preforma de fibra foténica de
cristal e para designar elementos estruturais alongados. O relatério descritivo do pedido
PI0510264 define uma preforma primaria com numero de referéncia 11 e uma preforma
secundaria com numero de referéncia 1, dentro da qual se encontra a preforma primdria (11).
No entanto, embora esse detalhamento da preforma primaria (11) estar inserida dentro da
preforma secundaria (1), como se observa nas figuras, ndo tenha sido mencionado na
reivindicacdo 1, a sua referéncia numérica (11) aparece equivocadamente representando a

48



preforma secundaria (1), a qual a reivindica¢cdo se refere. Desse modo, para que o pedido
possa ter a sua decisdo de Primeira Instancia revertida as seguintes exigéncias deverdao ser
cumpridas: 1- Na reivindica¢do 1, substituir "preforma de fibra fotdnica de cristal (11)" por
"preforma secundaria de fibra foténica de cristal (1)".

A formulagdo adequada de uma reivindicagdo deve atender a condigdo de precisdo do artigo 25 da LPI. A
maioria das reivindicagdes sdo generalizagdes de um ou mais exemplos particulares. O grau de
generalizagdo permitido é uma questdo que o examinador deve analisar, em cada caso, a luz do estado da
técnica pertinente. (Res. 124/13 § 3.86) Uma reivindica¢éo de forma genérica, isto €, relativa a toda uma
classe, como no caso de materiais ou mdquinas, pode ser permitida, mesmo que de amplo alcance, se
houver fundamentag¢do no relatério descritivo. Sempre que a informagdo dada parecer insuficiente de
modo a ndo permitir a um técnico no assunto implementar a matéria reivindicada, usando métodos de
rotina de experimentagdo ou andlise, o examinador deve levantar uma objegdo para que a depositante
apresente argumentos no sentido de que a invengdo pode de fato ser prontamente aplicada com base nas
informagdes dadas no relatério descritivo ou, na falta destes, restringir a reivindicagéo nesse sentido. (Res.
124/13 § 3.88)

TBR80/19 Reivindicagdo 1: Composicdo adequada para inje¢do através de uma agulha em um
hospedeiro, compreendendo: microparticulas compreendendo um aglutinante polimérico, um
agente ativo encapsulado dentro do referido aglutinante polimérico, as referidas
microparticulas tendo um didmetro médio em massa de pelo menos 10um e um veiculo
aquoso para injecao, a referida composicao sendo caracterizada pelo fato de que as referidas
microparticulas estdo suspensas no referido veiculo para injecdo em uma concentracdo maior
do que 30 mg/mL a fim de formar uma suspensdo, em que uma fase fluida da referida
suspensdo tem uma viscosidade na faixa de 20 a 85 cp a 20°C, em que a viscosidade da
referida fase fluida da referida suspensdo fornece injetabilidade da composicdo através de
uma agulha de tamanho medicamente aceitavel, em que o referido aglutinante polimérico é
selecionado do grupo consistindo em acido poli (glicélico), acido poli-d,1-lactico, acido poli-1-
lactico, e copolimeros dos precedentes, e em que o referido veiculo para injecdo compreende
um agente para intensificacdo de viscosidade compreendendo carboximetil celulose de sédio;
um agente de umedecimento selecionado do grupo consistindo em polissorbato 20,
polissorbato 40 e polissorbato 80; e um agente para ajuste de tonicidade compreendendo
cloreto de sddio. Na reivindicacdo 1 é especificado que as microparticulas devem estar em
uma concentragdo maior que 30 mg/mL, todavia tal definicdo da matéria pleiteada é
considerada demasiadamente ampla e imprecisa nao atendendo ao disposto no Art. 25 da LPI,
visto que ndo ha nenhuma evidéncia no relatério descritivo que a solugao técnica é obtida em
gualquer concentragdo. Consequentemente, também ndo ha suficiéncia descritiva no pedido
em tela apontando que qualquer concentracdo acima de 30 mg/mL leva a solugdo do
problema técnico (Art. 24 da LPI). No relatério descritivo, a recorrente delimita claramente a
matéria pleiteada para a faixa de 150-300 mg/mL.

TBR706/19 Pedido trata de Composi¢des antibidticas para tratamento dos olhos, ouvidos e
nariz. No que diz respeito as alegages da interessada de que as reivindicagbes 1 e 12 ndo
estdo suportadas no relatdrio descritivo, mantém-se o entendimento exarado no parecer
técnico anterior. Este colegiado de segunda instancia entende que além da faixa de
concentracdo protegida (0,1 a 1% em peso) estar descrita no relatério descritivo, a mesma é
uma generalizacdo razodvel das concentracdes de moxifloxacina apresentadas nos exemplos
(0,3% e 0,35% em peso), uma vez que um técnico no assunto, empregando experimentagdo de
rotina, ndo teria dificuldade de reproduzir uma composicdo abrangendo toda a faixa protegida.
Logo, as reivindicagdes 1 e 12 cumprem com o disposto no artigo 25 da LPI.
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TBR742/19 Reivindicagdo original pleiteia Molécula de &cido nucleico substancialmente
purificada selecionada a partir do grupo consistindo em: a) uma molécula de acido nucleico
compreendendo a SEQ ID n.1 ou o seu complemento, b) uma molécula de acido nucleico
compreendendo a SEQ D n.11 ou o seu complemento, ¢) uma molécula de acido nucleico que
codifica um polipetideo tendo pelo menos cerca de 94% de identidade de aminodcidos com a
SEQ ID n.3. A Reivindica¢do apresentada a fase recursal pleiteia: Molécula de acido nucléico,
caracterizada pelo fato de que é selecionada a partir do grupo consistindo em: a) uma
molécula de dacido nucléico compreendendo a SEQ ID N2 1 ou o seu complemento, ou
sequéncias de nucleotideo degeneradas das mesmas codificando a mesma sequéncia de
aminodcidos; e b) uma molécula de acido nucléico compreendendo a SEQ ID N2: 11 ou o seu
complemento, ou sequéncias de nucleotideo degeneradas das mesmas codificando a mesma
sequéncia de aminoacidos; em que a molécula de acido nucleico é operacionalmente ligada a
um promotor heterélogo que é funcional em uma célula vegetal. O exame de primeira
instancia concluira que os argumentos para a presenca de novidade e de atividade inventiva
eram pertinentes em relagdo as SEQ ID Nos 1, 3 e 11, mas que a reda¢do de entdo ampliava o
escopo para além do revelado, ndo sendo possivel assegurar que todas as sequéncias
reivindicadas produzirdo o mesmo efeito técnico. Quando da interposicdo do recurso, o
recorrente apresentou novo quadro reivindicatdrio, contendo 10 reivindicacdes em que
excluiu o trecho: pelo menos 95% de identidade. A partir do momento que foi excluido o
trecho referente ao percentual de identidade, este, sim, inespecifico e que ampliava em
demasia o escopo reivindicado, entende-se que a redacdo ndo faz se ampla para além do
revelado.

TBR427/19 A reivindicagdo 1 define o solvente como éster aril carboxilico de alcool 2-
feniletilico. Contudo, o termo "aril carboxilico" acarreta indefinicdo da matéria a ser protegida,
como ensina o item 6.13 da Resol. 169/2016.

Reivindicagdo reach-through é um tipo especial de reivindicagdo que objetiva protegcdo para futuras
invengbes com base numa invengdo do presente. Ou seja, esse tipo de reivindicagdo objetiva proteg¢do para
invengbes 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 invengdo real.(Res. 144/15 § 3.10)

TBR734/19 Uso de um anticorpo monoclonal anti-NGF humano (antihNGF), caracterizado pelo
fato de que é para o preparo de um medicamento para controlar uma disfunc¢do relacionada
ao NGF em um paciente humano, o referido anticorpo é capaz de se ligar ao hNGF com uma
afinidade na faixa nanomolar, e inibir a ligagdo de hNGF a TrkA humana (hTrkA) in vivo, e ndo
tem efeito adverso significativo sobre o sistema imunoldgico do referido paciente, em que a
referida disfungdo relacionada ao NGF é dor associada com artrite, e em que o referido
anticorpo: a) se liga a um epitopo do hNGF compreendendo a sobreposicdo NGF-TrkA e a
regido de volta-R A-A (V-1) de p57 e a regido de ligacdo da TrkA dominante em folha-R C; e/ou
b) se liga a um epitopo do hNGF compreendendo: i) residuo R103 de hNGF; ii) residuo E11 de
hNGF; e iii) residuo Y52 de hNGF; e/ou c) se liga essencialmente ao mesmo epitopo do hNGF
que o anticorpo MAb 911. Da leitura da reivindicacao, verifica-se que a matéria para a qual se
pleiteia protecao estd redigida no modelo férmula suica para o uso de um anticorpo. Ocorre
gue o referido anticorpo ndo esta definido nem pelo que ele é, isto é, ndo consta a sua SEQ ID,
tampouco esta definido pelo nimero do depdsito do hibridoma do qual ele é isolado. Em vez
disso, o anticorpo é definido pelo seu objeto de ligacdo, no caso a proteina NGF (fator de
crescimento nervoso). Em suma, a reivindicacdo engloba em seu escopo inimeros anticorpos
desde que se liguem ao fator de crescimento nervoso. Esse tipo de caracterizacdo pelo objeto
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de ligagdo ndo define com clareza o objeto que estd sendo protegido. Da maneira como
redigido, até anticorpos que ainda ndo foram inventados estardo protegidos pela reivindicagao
se vierem a reconhecer o hNGF. As Diretrizes de Biotecnologia tratam desse tipo de
reivindicagdo no item 3.1 em que se discorre sobre as reivindicagdes reach-trough. A
descoberta de que a ruptura da ligacdo do hNGF a TrkA in vivo gera efeitos desejaveis no
paciente ndo da direito ao recorrente de obter protecao para qualquer anticorpo monoclonal
que venha a reconhecer o hNGF e tenha como efeito a ruptura da referida ligacdo. A protecao
se daria sobre um anticorpo efetivamente inventado. Ndo ha definicdo desse anticorpo no
guadro reivindicatério. Reivindicagbes do tipo reach-through necessariamente incidem nos
artigos 24 e 25 da LPI resvalando possivelmente no Art.10(IX) porque dentro os anticorpos
monoclonais que se ligam ao hNGF ha, muito possivelmente, anticorpos de origem natural
dada a amplitude e a imprecisdo desse tipo de redagcdo. Como o anticorpo ndo estd
caracterizado adequadamente em nenhum momento do quadro reivindicatério apresentado
seja pela sua SEQ ID, nimero depdsito, nome ou designagdo (ver item 6.1 da Res. 144/15), o
quadro integral deve ser negado com base no Art 24 ¢/c Art 25.

TBR279/19 Reivindicacdo 11 pleiteia Vacina para combater infeccdo por Ostertagia ostertagi,
caracterizada pelo fato de que dita vacina compreende anticorpos contra uma proteina que
tem uma identidade de sequéncia de pelo menos 95% com uma proteina de Ostertagia
ostertagi de 30 kD como apresentada na SEQ ID 25 NO:10, a dita proteina sendo capaz de
induzir uma resposta imune contra Ostertagia ostertagi, um carreador farmaceuticamente
aceitdvel, e um adjuvante, veiculo, emulsificante ou composto ativo na superficie. Na
reivindicagdo 11, a vacina inclui anticorpos contra o antigeno proteico que é o que é
efetivamente descrito. Ndo ha nenhum experimento de desenvolvimento de anticorpos contra
a SEQ ID No. 10. Essa reivindicacdo ndo esta fundamentada no relatério descritivo como
depositado e visa a proteger invengdes futuras (reach-through, ver item 3.1 da Res. 144/15),
ndo podendo ser aceita. Portanto, essa reivindicacdo deve ser excluida do quadro
reivindicatério por auséncia de fundamentacdo no relatdrio descritivo (Ar. 24 c/c Art. 25 da
LPI).

TBR786/19 Reivindicacdo 1 pleiteia composicdo farmacéutica caracterizada pelo fato de
compreender um peptideo YY, um agonista de peptideo YY ou uma mistura dos mesmos e um
agente de liberacdo da férmula [....] Inicialmente, verifica-se que a reivindicacdo principal e as
demais reivindicacdes independentes definem um dos componentes essenciais da composicdo
como “agonista de peptideo YY”. Tais reivindicagdes ndo podem ser aceitas por serem
consideradas como reivindicagdes “reach-through”, onde o produto é caracterizado por
caracteristicas funcionais e ndo estruturais. Sendo assim e, seguindo o entendimento da
Resolugdo 144/2015, item 3.1.1, considera-se que a matéria destas reivindicagdes ndo
apresenta suficiéncia descritiva, clareza e precisio e/ou fundamentacdo, estando em
desacordo com os artigos 24 e 25 da LPI

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

TBR89/19 Reivindica¢do apresentada na fase recursal: Pelo menos dois acidos nucléicos de
trigo mutado ou recombinante IMI, caracterizado pelo fato de que cada acido nucléico IMI
possui uma sequéncia de polinucleotideo obtida por uma mutagénese induzida aleatéria [...] O
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recorrente alega que emendou a reivindicagdao de modo a atender as disposi¢cdes da Resolugao
n° 93/13 definindo que os acidos nucléicos mutados sdo pelo menos dois, o que, no seu
entender, limitaria o escopo. A emenda apresentada ndo pode ser aceita. A insercdo do trecho
"pelo menos dois" da maneira como foi feita, amplia o escopo, ndo o restringe. Se antes, a
reivindicacdo era direcionada para um Unico acido nucleico, agora, se direciona a no minimo
dois. Mas, o ponto principal ndo é o escopo por ventura ampliado, mas a falta de clareza da
redacdo que nado define com precisdao o que o recorrente deseja proteger. Antes de mais nada,
a reivindicagdo deve proteger uma invengao, e ndo pelo menos duas. Nesse sentido, o
recorrente é convidado a ler a Res. 124/13, em especial, os itens 3.04 a 3.08 que tratam da
formulacdo das reivindicacbes. "Pelo menos dois" ndo é uma maneira adequada de se iniciar
uma reivindica¢ao de produto.

TBR102/19 O quadro apresentado n3o atende as disposi¢cdes do Art. 25 da LPI, porque nio
estd totalmente fundamentado no relatdrio descritivo, uma vez que o limite inferior para o
brilho a 20 graus que consta na reivindicagdo independente 1 ndo é da composi¢do de tinta da
invencdo, mas sim do Polygloss 90, como pode ser visto no exemplo 5. O valor descrito para a
composicdo de tinta da invengdo é de 23,1. Além disso, sendo o acabamento de alto brilho e
um brilho a 20 graus de 23,1 a 73,5, o diferencial da invenc¢do do pedido em tela com relagdo a
D4, que torna a composicdo de tinta nova em relagdo a composicdo revelada em D4, somente
essa parte da reivindicacdo devera ser escrita apds a expressao caracterizado por. Desse modo,
foi verificado que a reivindicacdo 1, da forma como estd escrita, contraria o disposto no Art. 5,
incisos IV e V da Instrucdo Normativa n? 030/2013, bem como contraria o disposto nos
paragrafos 3.04 a 3.06 das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente Conteldo do Pedido de
Patente, publicada na RPI 2241 de 17/12/2013.

TBR17/19 O fato de a reivindicacdo apresentar elementos presentes no estado da técnica,
apods a expressao caracterizado por ndo configura falta de clareza ou precisdo da reivindicagao,
de modo que o posicionamento da expressdo caracterizante ndo pode servir de fundamento
para uma objecdo de artigo 25 da LPI.

Os termos “constituir de” e “consistir de”, bem como seus derivados, sGo considerados termos fechados de
definigéo da invengdo. Isto €, se uma reivindicagdo trata de uma “composi¢éio quimica caracterizada por
consistir dos componentes A, B e C”, a presenca de quaisquer componentes adicionais é excluida. (Res.
124/13 § 3.48). Os termos “compreender”, “conter”, “englobar” e “incluir”, bem como seus derivados, séo
considerados termos abertos de defini¢cdo da invengdo, ou seja, no exemplo acima, a forma “caracterizada
por compreender os componentes A, B e C” ndo se limita a apenas estes elementos, e pode ser aceita,
desde que tais elementos sejam os essenciais para a realizagéo da invengéo (Res. 124/13 § 3.49).

TBR75/19 De modo a atender o disposto no artigo 6° da LPI, a Recorrente devera suprimir do
guadro reivindicatdrio as reivindica¢ées 1 a 7 do pedido dividido em exame, ou reformula-las
de forma a excluir matérias que impliquem dupla protecdo com a patente PI0213564-7
(patente principal da qual o presente pedido é dividido). Como exemplo, sugere-se a
substituicdo do termo "compreende" da reivindicacdo 1 para "consiste" : 1. Formulacdo
depdsito, caracterizada pelo fato de que estd na forma de microparticulas consistindo
iloperidona e um polimero biodegraddvel, biocompativel, em que o polimero biodegradavel,
biocompativel é um poli(d, I-lactideo-co-glicolideo), e em que a quantidade de iloperidona
incorporada nas microparticulas é maior que 80 até 90% em peso.
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TBR774/19 Pelos resultados demonstrados no pedido que n3o é possivel afirmar que qualquer
sequéncia 5 do gene da beta actina apresenta atividade promotora. Também nao é possivel
afirmar que qualquer acréscimo de sequéncias a 5 ou a 3 da sequéncia Seq ID n 1 resultaria em
uma sequéncia promotora tdo ou mais eficiente do que a Seq ID n 1. Portanto, entende-se que
ndo ha fundamentagdo no pedido (artigo 25 da LPI) e nem comprovacdo de atividade inventiva
para uma sequéncia promotora que compreende a Seq ID n 1 mas apenas para uma sequéncia
promotora que consiste em Seq ID n 1. Da forma como atualmente redigida, a reivindicagdo 1
nao deixa claro que a sequéncia promotora consiste em Seq ID n 1.

TBR65/19 A recorrente traz como fato novo a presenca de semolina em D7 como item
fundamental para o alcance do efeito técnico. Todavia, analisando a reivindicacdo 1 do pedido
em tela, observa-se que a composicdo da massa pré-cozida utiliza o termo "contém"
considerado um termo aberto de definicdo de invengdo. Isto significa dizer que a matéria
pleiteada ndo exclui a possibilidade da presenca de semolina, logo esta caracteristica ndo pode
ser considerada distintiva na andlise de atividade inventiva da matéria pleiteada. Ademais, o
técnico no assunto entende que semolina cuja funcdo é estabelecida na composi¢do (como a
propria recorrente esclarece) pode ser substituida por outros componentes que tenham a
mesma fun¢do. No novo quadro reivindicatério ora apenso, a matéria pleiteada na
reivindicacdo 1 foi limitada e melhor definida pela substituicdo do termo "contém" pelo termo
"consistindo em". A recorrente acredita que tais modificagdes foram capazes de superar as
objecGes levantadas. Tal alegacdo é persuasiva.

TBR116/19 A presente invencdo refere-se a uma composicdo apresentando um poder de
cobertura compreendido entre 1 e 25 e destinada a ser aplicada sobre a pele, os labios e/ou
faneros, esta composicdo comportando particulas de pelo menos um pigmento compdsito,
essas particulas comportando:- um nucleo inorganico, pelo menos um revestimento, pelo
menos parcial de pelo menos um material colorante organico em uma quantidade suficiente
para que a saturacdo C da composicdo esteja compreendida entre cerca de 25 e cerca de 100.
D3 é o documento do estado da técnica mais proximo ao presente pedido. Este documento
revela um pigmento revestido com melanina obtido pelo revestimento de um carreador com
uma melanina natural solivel em dlcali e um cosmético compreendendo este pigmento. Pode
ser utilizado como carreador, substancias inorganicas, tais como didxido de titanio, talco, mica,
alumina, silica, dentre outros. Estes carreadores tém um diametro de particula na faixa de 0,01
microns a 100 microns. O pigmento revelado neste documento pode ser utilizado em tinta de
escrever ou de impressao, tinta para pintar, em cosméticos e semelhantes. As caracteristicas
diferenciadoras da matéria pleiteada frente a D3 estdo na: a) selecdo do carreador inorganico,
silica, que embora sugerido em D3 nao foi especificamente revelado neste documento; b) na
selecdo de uma faixa de tamanho de particulas mais restrita para este carreador (10 a 100
nm); e c) na natureza do revestimento organico, que no caso do presente pedido pode ser um
colorante azdico, um sal insolivel de sdédio, potassio, cdlcio, bario, aluminio, zirconio,
estroncio, titdnio e colorante acido no lugar da melanina de D3. Com relacdo aos efeitos
técnicos alcancados pelas composi¢Oes pleiteadas frente a D3, verifica-se que as do presente
pedido sdo mais translicidas e saturadas em relagdo as de D3. O problema técnico objetivo do
presente pedido pode ser definido como sendo prover composi¢cdes cosméticas para aplicagao
na pele, labios, faneros, unhas, cilios, sobrancelhas e cabelos que sejam mais translicidas e
saturadas. Ndo foi possivel observar no estado da técnica qualquer informacdo que leve um
técnico no assunto a prover uma composi¢do compreendendo um pigmento compdsito com
nucleo inorganico de silica com tamanho médio de particulas na faixa de 10 a 100 nm e um
revestimento de material colorante organico que seja um corante azéico, um sal insoltuvel de
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sodio, potassio, cdlcio, bario, aluminio, zirconio, estréncio, titdnio e colorante acido. Neste
ponto é importante esclarecer que, como salientado pela prdpria Recorrente em seu recurso e
mostrado no Anexo 1, o fato do nucleo inorganico ser constituido de silica € uma caracteristica
técnica essencial do presente pedido, que possibilita alcancar os efeitos técnicos alegados. O
mesmo ndo pode ser afirmado para nucleos inorganicos de outra natureza (vide Anexo 1).
Sendo assim, é possivel reconhecer atividade inventiva para as composi¢des pleiteadas com o
nucleo organico feito de silica. Entretanto, na medida que a reivindicacao 1 utiliza a palavra
“compreende” na linha 8 da pdagina 1 do QR, esta contempla composi¢des com nucleo
inorganico feito de outros materiais, além da silica. Para estas composi¢Ges, ndo é possivel
reconhecer atividade inventiva.

Nomes Préprios, Marcas Registradas ou Nomes Comerciais em reivindicagbes 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)

Excegbes ocorrem quando tais palavras sdo aceitas como termos descritivos padronizados. Neste caso, tais
palavras sGo permitidas sem a necessidade de uma identificago complementar, no que se refere ao
produto com a qual se relacionam. (Res. 124/13 § 2.26)

TBR640/19 Patente trata de disposi¢cdo construtiva em corda de nylon quatro tentos torcida
para competicao de lago em dupla. Com relacdo ao uso do termo nylon qualquer técnico no
assunto é capaz de reconhecer que o nylon se refere a uma poliamida, ainda que o peso
molecular seja desconhecido é uma tarefa de rotina a identificacdo, bem como conhecer a
temperatura de fusdo adequada do polimero de forma a obter tais filamentos por fiacdo
guimica.

TBR505/19 A recorrente retirou a mencdo aos surfactantes Pluronic F77, Pluronic F87, Pluronic
F88, anteriormente objetados por auséncia de clareza, precisdo e fundamentacdo. Assim
sendo, tal objecdo foi contornada e a matéria pleiteada encontra-se, agora, em condicdes de
obter a protec¢ado pretendida por atender aos requisitos e condi¢des de patenteabilidade

Como regra geral, reivindicagbes 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.
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 reivindicagbes, e se o resultado
é tal que possa ser direta e positivamente verificado por testes ou procedimentos adequadamente
especificados no relatorio 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 relatério 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 alcancado pela invengéo. (Res. 124/13 § 3.52) A caracterizagdo de um produto
por meio de seus pardmetros sO deve ser permitida nos casos em que a invengdo néo pode ser
adequadamente definida de outra forma, desde que esses pardmetros 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)

TBR536/19 Reivindica¢do 1 pleiteia Estrutura de cristal (R)-PG (forma SD-3), caracterizada por
ter a férmula 1b em que possui um ou mais dos seguinte: a) um padrdo de difracdo de po de
raios X que compreende valores 2 theta (CuKa lambda = 1,5418 ansgtrom) selecionado a partir
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do grupo que consisteem 3,9+0,1,8,0+0,1,8,7+0,1,153+0,1,156+0,1,17,2+0,1, 19,2
+0,1, 19,9 £+ 0,1 e 20,3 + 0,1, em temperatura ambiente; b) um espectro de 13C RMN em
estado sdlido tendo posicdes de pico a 15,8, 17,6, 39,0, 60,9, 63,2, 67,4, 69,7, 77,3, 79,2, 79,8,
113,3, 123,6, 129,0, 130,4, 132,0, 135,6, 139,2 e 157,9 ppm, como determinado em um
espectrometro de 400MHz relativo a TMS em zero; c) um termograma de calorimetria de
varredura diferencial tendo um endoterma na faixa de 43°C a 60°C; ou d) curva de analise
gravimétrica térmica com 18,7% de perda de peso a partir da temperatura ambiente até
235°C. A reivindicagdo 1 é imprecisa na medida em que define a forma cristalina pleiteada por
possuir "um ou mais dos seguintes". E importante esclarecer que o solvato cristalino ndo é
caracterizado inequivocamente se o dado fisico-quimico se referir apenas a um dos
parametros isoladamente, como, por exemplo, apenas ao termograma, ou a curva de andlise
gravimétrica, ou a difracdo de raio-X, ou ao espectro de RMN de préton ou de carbono
isoladas. Pelo mesmo motivo, a utilizagdo da palavra "ou" entre os diferentes parametros
contribui para a imprecisdo da reivindicagdo. Um solvato cristalino deve ser definido pela
associagao das propriedades fisico-quimicas, isto é, pela totalidade das suas propriedades. Na
reivindicagdo 1, deixar claro que o solvato possui concomitantemente todas as propriedades
fisico-quimicas elencadas nesta reivindicagdo. De forma a atingir este objetivo, sugere-se a
troca do trecho "em que possui um ou mais dos seguintes:" por "em que possui" e a troca da
palavra "ou" no final do item c) desta reivindica¢do por "e".

TBR608/19 Reivindicacdo 1 pleiteia Escherichia coli recombinante, caracterizada pelo fato de
gue compreende: um gene que codifica uma D-lactato desidrogenase dependente de NADH
(IdhA) obtida de Escherichia coli, uma ruptura na referida Escherichia coli de um gene de D-
lactato desidrogenase dependente de FAD enddgena (did) resultando em inativacdo ou
reducdo de sua atividade inerente, e uma ruptura na referida Escherichia coli de um gene de
formiato de piruvato-liase (pfl) enddgena resultando em inativacdo ou reducgdo de sua
atividade inerente, em que o referido gene |dhA é integrado no genoma da referida
Escherichia coli e o referido produto de gene |dhA é expresso sob o controle de um promotor
de Escherichia coli diferente de um promotor do gene IdhA, em que o referido gene IdhA
expressa a IdhA no genoma da Escherichia coli através do uso de um promotor de um gene
que controla a expressdao de uma proteina envolvida em uma via glicolitica, uma via de
biossintese de acido nucleico ou uma via de biossintese de aminoacido, em que o referido
promotor que controla a expressdo de uma proteina envolvida na via glicolitica, uma via de
biossintese de acido nucleico ou uma via de biossintese de aminoacido é um promotor de um
gene de gliceraldeido-3-fosfato desidrogenase obtida da Escherichia coli. O exame de primeira
instancia concluiu que o pedido continha reivindicagdes pouco claras e imprecisas que
abarcavam em seu escopo matéria que n3do é considerada invengdo e que ndo estava
adequadamente descrita no relatério. A controvérsia reside no fato de que tanto o organismo
receptor do transgene é uma E.coli como o organismo que é fonte do transgene também é
uma E.coli. Isso significa que, em teoria, o organismo poderia receber um gene de si mesmo e
entdo, apesar de modificado, se tornar idéntico ou indiferenciado do natural, caso em que nao
seria considerado invencdo nos termos do Art. 10 (IX). Essa preocupacdo é real na medida em
que a E.coli selvagem, compreende ela prépria um gene que codifica uma D-lactato
desidrogenase dependente de NADH. O Art. 18 (lll) é claro ao afirmar que ndo basta possuir
alteracdes genéticas obtidas mediante intervengdao humana, é necessdario ainda que elas nao
sejam encontradas na natureza. Ou seja, a redacdo da reivindicacdo de micro-organismo
transgénico deve ser clara e precisa para permitir o enquadramento na excecdo prevista em
seu paragrafo Unico. A redagdo anterior caracterizava o microorganismo por meio dos efeitos
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da transgénese sobre a atividade das enzimas dld, pfl e IdhA. De fato, esse tipo de
caracterizagdo em termos do resultado a ser atingido ndo pode ser aceita para além das
especificidades da biotecnologia, sendo via de regra considerada uma redagdo imprecisa (ver
item 3.52 da Res. 124/13). A Diretriz de Biotecnologia, em seu item 5, lista exemplos ndo
exaustivos de como caracterizar de maneira clara e precisa um microorganismo transgénico.
Além da caracterizacao por meio da SEQ ID No e por meio de depdsito em centro depositario,
também é possivel aceitar caracterizar pelo nome do gene, ressalvado que o gene seja bem
conhecido. A reivindicagdo apresentada pelo recorrente quando da interposicao do recurso
caracteriza a Escherichia coli por compreender um gene da D-lactato desidrogenase
dependente de NADH (ldhA) sob controle de um promotor diferente do dele, além de conter
rupturas nos genes dld (lactato desidrogenase dependente de FAD) e pfl (formiato piruvato
liase). A sequéncia de todos os trés genes IdhA1, dld2 e pfl3 ja eram bem conhecidos a época
do depésito e o promotor estd definido no quadro menos preferido como sendo o promotor
de gliceraldeido-3-fosfato desidrogenase deixando evidente a modificacdo genética que o
microorganismo possui. Diante do acima exposto, e ciente que o estado da técnica ndo revela
produgao de D-lactato por meio de um emprego de um microorganismo com a combinagdo de
modificagdes genéticas aqui definidas, dado o escopo tal como redigido no quadro menos
preferido, concluo que o pedido estd de acordo com a legislagdo vigente, encontrando-se em
condigcbes de obter a patente pleiteada.

TBR80/19 Reivindicagdo 1: Composi¢do adequada para injecdo através de uma agulha em um
hospedeiro, compreendendo: microparticulas compreendendo um aglutinante polimérico, um
agente ativo encapsulado dentro do referido aglutinante polimérico, as referidas
microparticulas tendo um didmetro médio em massa de pelo menos 10um e um veiculo
aquoso para injecao, a referida composicao sendo caracterizada pelo fato de que as referidas
microparticulas estdo suspensas no referido veiculo para injecdo em uma concentracdo maior
do que 30 mg/mL a fim de formar uma suspensdo, em que uma fase fluida da referida
suspensdo tem uma viscosidade na faixa de 20 a 85 cp a 20°C, em que a viscosidade da
referida fase fluida da referida suspensdo fornece injetabilidade da composicdo através de
uma agulha de tamanho medicamente aceitavel, em que o referido aglutinante polimérico é
selecionado do grupo consistindo em acido poli (glicélico), acido poli-d,1-lactico, acido poli-1-
lactico, e copolimeros dos precedentes, e em que o referido veiculo para injecdo compreende
um agente para intensificacdo de viscosidade compreendendo carboximetil celulose de sddio;
um agente de umedecimento selecionado do grupo consistindo em polissorbato 20,
polissorbato 40 e polissorbato 80; e um agente para ajuste de tonicidade compreendendo
cloreto de sédio. Na mesma reivindicacdo 1 (e também na reivindicagdao 4), observa-se que a
recorrente define a composicdo, dentre outras caracteristicas técnicas pelo parametro de
viscosidade que forneceria injetabilidade através de uma agulha de tamanho medicinalmente
aceitdvel. Faz-se mister esclarecer que ndo aceitavel que uma composi¢do seja definida por
caracteristicas técnicas alheias a composicdo em si, isto é capacidade desta composicdo
atravessar uma agulha de calibre apropriado. A recorrente define adequadamente viscosidade
pela faixa em centipoises e, é essa caracteristica que resulta no efeito técnico almejado
(capacidade de atravessar uma agulha de calibre apropriado). Na forma como esta
reivindicada a composicdo, a matéria encontra-se imprecisa, ndo atendendo ao disposto no
Art. 25 da LPI, j& que é impraticdvel a compara¢do do estado da técnica com a matéria
pleiteada, ja que outras caracteristicas técnicas da composicdo poderiam resultar neste
mesmo efeito técnico.
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As reivindicagbes devem ser redigidas em fungdo das “caracteristicas técnicas da invengdo”, o que significa
que reivindicagdes ndo devem conter caracteristicas associadas a vantagens comerciais ou outros aspectos
ndo técnicos. Exemplo: Uma reivindicagdo que descreva um ténis dotado de sola e meios para fixagdo da
sola, deve apresentar no relatdrio descritivo os meios que poderiam ser usados para tal finalidade, tais
como, botdes, velcro, etc. (Res. 124/13 § 3.10) De acordo com a Instrugdo Normativa vigente, nGo sdo
aceitas reivindicagées com trechos explicativos em relagdo as vantagens e ao simples uso do objeto. Neste
sentido, deve ser feita a diferenciagdo entre os trechos meramente explicativos e as caracteristicas
funcionais relevantes. (Res. 124/13 § 3.12)

TBR517/19 Reivindicacdo 3 pleiteia oximetro para medidas de baixa corrente caracterizado por
apresentar grande flexibilidade em relagdo & escolha do ganho e do componente a ser
empregado. Suprimir as reivindicagbes 3 a 10; pois os textos das mesmas sao explicativos.
Referem-se as vantagens do uso do oximetro

As reivindicag0es, assim como o relatério descritivo, podem conter fdrmulas quimicas ou matematicas,
mas ndo desenhos. As reivindicagGes podem conter tabelas somente quando imprescindivel a clareza da
matéria pleiteada. (Res. 124/13 § 3.15)

TBR179/19 Reivindicacdo 1 pleiteia Bactéria E. coli geneticamente modificada CARACTERIZADA
pelo fato de que possui um genoma que é geneticamente modificado para ser 5% a 20%
menor do que o genoma de sua cepa E. coli parental nativa, em que o genoma da bactéria E.
coli ndo compreende sequéncias de insercdo, e em que o genoma da bactéria E. coli ndo
compreende cicatrizes, ditas cicatrizes sendo definidas como sequéncias de DNA externas
introduzidas no genoma bacteriano durante um processo de dele¢do e criando um problema
potencial de recombinagdo homdloga ndo desejada, se o processo de dele¢do for usado mais
do que uma vez na bactéria, e em que o genoma da bactéria E. coli é destituido de pelo menos
os genes apresentados na Tabela 1. De acordo com o inciso V do artigo 42 da Instrugdo
Normativa 30/2013, as reivindicacbes ndo devem conter, no que diz respeito as caracteristicas
da invencdo, referéncias ao relatério descritivo, do tipo como descrito na parte do relatdrio
descritivo. Assim sendo, o quadro reivindicatério preferido ndo pode ser aceito por ndao definir
clara e precisamente a matéria objeto da protecao, estando em desacordo com o disposto no
artigo 25 da LPI e inciso V do artigo 42 da IN30/2013, uma vez que faz referéncia a Tabela 1 do
relatério descritivo para definicdo dos genes deletados.

TBR643/19 Reivindicagdo 1 pleiteia Polimorfo cristalino, de N-[8-(2-hidroxibenzoil)
amino]caprilato trihidratado monossddico, caracterizado pelo fato de exibir um padrdao de
difracdo de raios-X, radiacdo CuKalpha em um comprimento de onda de 1,54056A, conforme
mostrado na figura 11, e uma varredura por analise termogravimétrica (TGA) conforme
mostrado na figura 13. As reivindicacdes 1 a 4, na medida que fazem referéncia as figuras, nao
estdo definidas de forma clara e precisa, em desacordo com o Artigo 25 da LPI. E importante
esclarecer que figuras de espectros obtidos através de técnicas analiticas ndao definem com
precisdo a matéria objeto de protecdo (vide item 4.2 das Diretrizes de Exame de Pedidos de
Patente Aspectos Relacionados ao exame de pedidos de patente na area quimica para
exemplos de formas cristalinas bem caracterizadas). Ademais, o item 3.20 (d) do bloco | das
Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente dispGe que as reivindicagées ndo devem conter, no
qgue diz respeito as caracteristicas da invencdo, referéncias ao relatério descritivo ou aos
desenhos, do tipo - como descrito na parte do relatério descritivo - ou - bem como
representado pelo desenho. Além disso, tais reivindicagdes fazem uso apenas de uma técnica
analitica (difracdo de raio X em pé) para caracterizagdo do polimorfo em questdo, o que é
insuficiente para definicdo precisa da matéria pleiteada (vide item 4.1 e 4.2 das Diretrizes de
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Exame de Pedidos de Patente Aspectos Relacionados ao exame de pedidos de patente na area
guimica).

As reivindicagdes 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 reivindicagdes, a(s) qual(is) deve(m): (i) definir a matéria para a qual se requer a
protecdo, (ii) ser clara e precisa, e (iii)ser fundamentada pelo relatdrio descritivo. (Res. 124/13 § 3.01). A
condigcdo de que as reivindicagbes devem ser claras se aplica para reivindicagdes individuais bem como
para o quadro reivindicatério como um todo. A clareza das reivindicagdes é de fundamental importéncia,
ja que as mesmas definem a matéria objeto da protegdo. Assim, o significado dos termos das
reivindicagdes deve ser claro para um técnico no assunto a partir da redagdo da reivindicagdo, com base
no relatdrio descritivo e desenhos, se houver. Tendo em vista as diferengas no escopo da protegdo
alcangada por diversas categorias de reivindicagbes, o examinador deve assegurar que a redagdo da
reivindicagdo é clara para a categoria que representa. (Res. 124/13 § 3.36)

TBR162/19 O relatério descritivo descreve escova de dentes em que um segundo grupo de
elementos para a limpeza dos dentes 16 fica preso a cabe¢a 12, de maneira tal que cada
elemento possa girar, independentemente, em tomo de um Unico eixo durante o uso da
escova. Cada um dos elementos 16 pode ser um tufo de cerdas, ou, alternativamente, uma
barbatana unitaria simples feita de plastico ou borracha. Os elementos 16 sdo projetados para
penetrar entre os dentes para limpar os espacos interdentarios." Ou seja, a Unica possibilidade
ou alternativa prevista no relatdrio descritivo para os elementos para a limpeza 16 é de que
eles girarem independentemente em torno de um eixo. O relatério descritivo ndo menciona a
possibilidade dos elementos 16 serem fixos ou apresentarem qualquer outro tipo de
movimento. Portanto, a reivindicagdgo 1 da forma como redigida ndo se encontra
fundamentada no relatério descritivo (artigo 25 da LPI) e ndo encontra suficiéncia descritiva
para que um técnico possa reproduzi-la.

TBR282/19 Reivindicacdo 1 pleiteia Artigo absorvente para higiene feminina adaptado para
colocagdo em uma porg¢do de gancho de uma roupa intima e tendo um eixo longitudinal, o
artigo absorvente compreende: uma camada que pode estar voltada para o corpo permeavel
ao liquido; uma camada que pode estar voltada para a roupa impermedvel ao liquido; um
elemento absorvente posicionado entre a camada que pode estar voltada para o corpo e a
camada que pode estar voltada para a roupa, o elemento absorvente tendo uma zona
absorvente central que se estende longitudinalmente alinhada ao longo do eixo longitudinal
do artigo absorvente, a zona absorvente central tendo duas bordas longitudinais opostas e
duas bordas transversas opostas; e uma zona periférica alinhada adjacente a uma das ditas
bordas longitudinais da zona absorvente [...] No parecer de indeferimento foi questionada a
clareza da antiga reivindicacao 1, pois o uso da expressao "em uma rela¢do lado a lado de
contato direto" ndo permitia a identificacdo inequivoca da matéria reivindicada. Contudo, a
restruturacdo do novo quadro reivindicatdrio, ora sob exame, permite melhor entendimento
das estruturas do material absorvente quando substitui a expressdo acima pelo texto "uma
zona periférica alinhada adjacente a uma das ditas bordas longitudinais da zona absorvente".
Desta forma, considera-se que as objecOes relacionadas a falta de clareza e precisdo da antiga
reivindicacdo 1 estdo superadas.

TBR394/19 Reivindicacdo 4 trata de Método de producdo de uma planta que tolera a aplica¢do
de herbicida de glifosato, caracterizado pelo fato de compreender: (a) cruzar sexualmente uma
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primeira planta de alfafa tolerante a glifosato compreendendo SEQ ID NO: 3 e 4 ou SEQ ID NO:
1 e 2 e complementos do mesmo com uma segunda planta de origem destituida de tolerancia
ao herbicida de glifosato, produzindo, dessa forma, uma pluralidade de plantas descendentes;
(b) selecionar uma primeira planta descendente que é tolerante a aplicacdo do glifosato; (c)
cuidar apropriadamente da dita primeira planta descendente, produzindo, dessa forma, uma
pluralidade de segundas plantas descendentes; e (d) selecionar das ditas segundas plantas
descendentes uma planta tolerante ao glifosato compreendendo a SEQ ID NO: 1 ou SEQ ID NO:
2. A reivindicagao 4 se refere a um método para a produgao de uma planta com o mesmo
fendtipo da do evento J-101 em que se cruza uma planta J-101 com uma alfafa sem essa
caracteristica. Ndao ha base no relatério descritivo que suporte tal reivindicacdo. Vejamos: Na
pagina 25 do relatério descritivo, é descrito a producdo dos eventos J-101 e J-163 mediante
transformacdo da linhagem R2336 de alfafa com emprego de Agrobacterium. No exemplo 1,
extraiu-se DNA desses eventos e amplificou-se pela técnica de PCR um amplicon
compreendendo a regido de inser¢cdo dos transgenes (evento). No exemplo 2, os amplicons
foram submetidos a sequenciamento e as sequéncias determinadas. Ndo ha no relatério
descritivo nenhum dado experimental sobre cruzamento de plantas que suporte uma
reivindicacdo como a atual reivindicacdo 4. Diante do acima exposto, a reivindicacdo 4 nao
pode ser aceita e deve ser excluida do Quadro Reivindicatério em face do Art. 25 ¢/c Art. 24 da
LPI.

TBR394/19 Reivindicagdo 7 pleiteia Método de producdo de feno de alfafa essencialmente
isento de ervas daninhas, caracterizado pelo fato de compreender as etapas de: a) plantio de
um campo usando semente de uma planta de alfafa tolerante ao glifosato compreendendo
SEQ ID NOs: 3 e 4 ou SEQ ID NOs: 1 e 2; b) aplicagdo ao campo resultante de plantas de alfafa
de uma ou mais doses de suficiente quantidade de glifosato para matar as ervas daninhas, que
seja tolerado pelas plantas de alfafa; e c) colheita de uma ou mais safras de feno de alfafa do
dito campo. A reivindicacdo 7 refere-se ao emprego do evento J-101 na producdo de feno
isento de ervas daninhas. No entanto, como a alfafa transgénica J-101 e suas sementes nao
podem ser patenteadas perante o Art. 18 (lIll), a etapa (a) desse processo precisa definir com
clareza e precisdo a planta empregada. A redac¢do atual ndo é suficiente para tanto. Faz-se
necessario que se mencione a Figura 1 para que fique claro o significado das SEQ ID Nos. 1 a 4.
Para definir que a planta da etapa (a) é o evento J-101, é preciso, ainda, incluir na redagao
dessa reivindicagdo o nimero do depdsito ATCC, isto é, PTA-4814. Diante do acima exposto,
pede-se ao recorrente que defina com clareza e precisdo a planta transgénica empregada na
etapa (a) do processo reivindicado na atual reivindicacdo 7 (Art. 25 da LPI).

TBR250/19 Reivindicagdo 3: Composicdo concentrada antimicrobiana caracterizada por
compreender: uma composi¢do de acido peroxicarboxilico de cadeia média efetiva para
reduzir o dano microbiano sobre uma superficie da ave doméstica; a composicdo
compreendendo: e 0,5 a 5% em peso de acido peroxioctandico; de 1 a 10% em peso de acido
octandico; de 5 a 97% em peso de agua; de 1 a 20% em peso de tensoativo aniénico; de 5 a
10% em peso de agente oxidante; de 15 a 35% em peso de acido inorganico; e de 1 a 5% em
peso de sequestrante; a composicdo compreendendo uma microemulsdo, em que a
composicdo é isenta de acido acético, acido peroxiacético ou uma mistura destesA
reivindicagdo 3 também ndo se encontra definida de maneira clara e precisa, pois a quantidade
de 97% em peso de 4dgua é incompativel com a quantidade minima de acido inorgénico (15%
em peso) ou agente oxidante (minimo de 5%) exigida na composigao.
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TBR83/19 Reivindicacdo 8: instalacdo de ladrilhos de tapete caracterizada pelo fato de que
compreende uma pluralidade de ladrilhos de tapete conforme definido em qualquer uma das
reivindicacdes 1 a 7, montados em uma superficie de assoalho de modo que cada ladrilho esta
adjacente e fazendo fronteira com pelo menos outro ladrilho. Tal reivindicacdo, ndo descreve
um preambulo com as etapas conhecidas de D1 e D2 e tampouco caracteriza apenas aspectos
técnicos essenciais e especificos para a montagem dos ladrilhos, pois simplesmente o fato de
posicionar um ao lado do outro ndo seria passivel de proteg¢do. Cabe destacar que em seu
documento recursal a Recorrente indica ou esclarece as alteracbes realizadas ou discorre
sobre o indeferimento com base no artigo 25 da LPI, relativo a indefinicdes no quadro
reivindicatodrio, pela falta de clareza e precisdo expostas no parecer de em primeira instancia.

TBR351/19 Reivindicagdo pleiteia Artigo para uso em um processo enzimatico de limpeza de
tecido, caracterizado pelo fato de que ele contém um ou mais tipos de microorganismos
inofensivos capazes de excretar enzimas utilizdveis no dito processo de limpeza de tecido, em
gue o dito artigo esta na forma de um saché, dito saché sendo permeavel as ditas enzimas,
mas impermeavel a ditos microorganismos e, em que o dito saché contém uma matriz sobre a
gual os microorganismos sdo imobilizados. No relatério descritivo, a Recorrente explicita que o
artigo é voltado para o mercado de lavagem de tecido a mdo e ndo ha exemplos com outros
usos. O prdprio recorrente, em sua manifestacao, alerta que um de seus principais diferenciais
em relagdo ao estado da técnica, especificamente D4, é o fato de ser voltado para a lavagem
manual de tecidos. Entretanto, o quadro reivindicatério nao salienta o referido uso, abrindo o
leque para outros usos que nem estdo fundamentados no relatério descritivo. Destarte,
solicita-se a indica¢do do uso do artigo para limpeza manual de tecido nas reivindica¢des 1 e 7,
para que ndo ocorra a inobservancia aos artigos 24 e 25 da LPI

TBR395/19 A expressdo - opcionalmente - citadas na reivindicacdo 1 ndo estd coerente com o
ensinado no relatério descritivo e estende a matéria a ser protegida além do que
fundamentado no relatdrio descritivo. O paragrafo 1 do relatério descritivo, bem como em
outros trechos, diz que Um aspecto preferido é para a composicao catalitica também conter
um ou mais elementos selecionados de elementos dos grupos IlIA, IVA, IlIB, IVB, VB, VIB, VIIB,
grupo VIII limitado ao Fe, Ru e Os, e da série dos lantanideos. Um aspecto particularmente
preferido é para a composi¢dao catalitica conter um ou mais elementos selecionados de
elementos de grupos IlIA e VIB. Portanto, esses elementos ndao sdo opcionais e o catalisador de
conter ao menos um desses elementos.

TBR461/19 Patente reivindica Composto, caracterizado pelo fato de que apresenta a estrutura
(6) ou seus sais e solvatos. A Titular alega que o INPI entende que a expressado "seus solvatos"
compreendida na reivindicacdo 1 leva a falta de clareza e precisdo. A Gilead ndo concorda
plenamente com o entendimento do INPI, uma vez que a patente Pl 0112646-6 é clara e
precisa, atendendo, plenamente, ao disposto no artigo 25 da LPIl. De acordo com a Titular, a
definicdo de solvato é um composto formado pela solvatacdo de um composto inicial (soluto).
De acordo com a IUPAC: (i) a solvatacdo é uma interacdo de estabilizacdo de um soluto (ou
porcdo soluto) e o solvente; e (ii) um sal € um composto consistindo da unido de cétions e
anions. Portanto, ao reivindicar um composto, seus sais e solvatos, o que se reivindica é,
respectivamente: (i) o composto per se; (ii) o composto carregado (um anion ou um cation) e
um contra-ion (um anion ou um cation); e (iii) o composto envolto por um solvente.
Considerando essas defini¢des, é razodvel concluir que tanto os sais quanto os solvatos de um
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composto sdo formados pelo referido composto e outra por¢do. Assim, no entendimento da
Titular, um paralelo entre sal e solvato pode ser estabelecido, uma vez que: (i) o composto por
si sO é responsavel pela atividade; e (ii) o técnico no assunto esta familiarizado com sais
(contra-ions) e agentes de solvatacdo corriqueiramente utilizados na area. Logo, similarmente
a expressado "seus sais", a expressao "seus solvatos" ndo resulta em falta de clareza e precisdo
do objeto de protecdo da patente. O argumento da Titular ndo prospera pelo simples fato que
um sal € um composto quimico e como tal possui estrutura quimica definida, previsivel e
plenamente reprodutivel. Em suma, é uma substancia em si. Ao passo, que um solvato, como a
propria Titular bem define na sua argumentacdo, se trata de uma intera¢do entre soluto-
solvente, que ao contrario, dos sais, ndo possui estrutura cristalina plenamente previsivel
(pode haver varias formas cristalinas de solvatagdo dependentes da relagdo molar
soluto/solvente, inclusive ndo ter nenhuma dependendo do solvente), dependem das
condigcbes de obtengdo, dentre outros fatores. Portanto, ao contrario do alegado, solvatos ndo
sdo facilmente dedutiveis pelo técnico no assunto e precisam de melhor defini¢cdo por parte do
detentor da patente para atender as exigéncias da Lei quanto a sua clareza definida no Art. 25
da LPI. Sendo assim, essa Autarquia mantém a posi¢cdao exarada em parecer técnico anterior
gue deverd ser suprimido o termo "e seus solvatos" do texto da Reivindicagdo 1 de modo a
atender o disposto no Art. 25 da LPI.

NH,

TBR618/19 Reivindicacdo pleiteia Composto sendo pirazol carboxanilida, o composto
caracterizado pelo fato de ter a férmula | em que as varidveis sdo como definidas abaixo: n é
zero; X1 é fldor ou cloro; m é 3; X2 é halogénio, onde os radicais X2 podem ter significados
diferentes; Y é CN, NO2, C1-C4-alquila, C1-C4-haloalquila, metdxi ou metiltio; p é zero; R1 é C1-
C4-haloalquila; R2 é hidrogénio ou halogénio; R3 é hidrogénio; e W é O. Na medidaem que n e
p sdo definidos como zero, a presenca dos radicais X1 e Y na férmula Markush |, faz com que a
atual reivindicagdo 1 ndo defina de modo claro e preciso a matéria objeto de protec¢do, ndo
atendendo o disposto no Art. 25 da LPI.

U]

m
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TBR613/19 Reivindicacdo 1 pleiteia processo para a prepara¢do de pelo menos um composto
organico através de oxidacdo em fase gasosa parcial heterogeneamente catalisada de pelo
menos um composto precursor organico em um reator carregado com catalisador
caracterizado pelo fato de que pelo menos uma por¢ao dos componentes da mistura de
partida do gds de rea¢do é conduzida a partir de uma baixa pressdo inicial a uma pressao final
mais elevada por meio de um compressor, em que o compressor usado é um compressor
radial. Nenhum dos documentos citados, D1 e D2, citam o uso de compressores radiais para
resolver o problema da operacdo de compressores quando ocorre a formacdo de
depdsitos/polimerizacdo por radical livre em suas superficies e eixo. A Recorrente afirma no
relatério descritivo, em seu exemplo e exemplo comparativo, que o uso dos compressores
radiais permitiu a operagdo do processo por um tempo maior. Quando compressores axiais
eram usados a operag¢ao devia parar com 5 semanas, pois eles apresentavam oscilagdes
consideraveis do eixo e operacdo descentralizada. Dessa forma, entende-se que houve um
efeito inesperado na selecdo de compressor do tipo radial, nesse caso a possibilidade de
manter a operacdo do processo mesmo com a ocorréncia de depdsitos. Entretanto, da leitura
do relatério descritivo depreende-se que essas vantagens somente sdo significativas quando
estd presente no processo um composto com, pelo menos, uma ligagdo dupla etilenicamente
insaturada esteja envolvido nas oxidacbes em fase gasosa heterogeneamente catalisadas.
Dessa forma, entende-se que a reivindica¢do 1 é ampla e ndo define a matéria de forma clara e
precisa conforme determina o artigo 25 da LPI.

TBR799/19 Reivindicacdo pleiteia MATERIAL ISOLANTE DE FIBRA MINERAL ACONDICIONADO,
compreendendo fibras minerais e um ligante organico sem formaldeido em uma quantidade
inferior a 15% em peso, o referido ligante tendo sido aplicado as fibras do material isolante em
solucdo aquosa em pH maior do que 5, e em que o referido ligante inclui pelo menos um
produto reacional de um agucar redutor e de um reagente de amina, caracterizado pelo fato
de que o material isolante de fibra mineral tem: a) uma espessura recuperada de pelo menos
95% da espessura nominal; e b) uma forca de particdo normal de pelo menos 95 g/g; e c) uma
forca de particdo desgastada de pelo menos 75 g/g; em que as fibras minerais sdo de |3 de
vidro ou |3 de rocha, e em que o material isolante de fibra mineral acondicionado é fornecido
na forma de uma embalagem que compreende um cilindro de um material isolante ou uma
montagem de placas individuais de material isolante e um filme de revestimento de um
material plastico. Cabe destacar que informagbes relativas a composicao qualitativa e
quantitativa do material isolante sdo essenciais para definicdo do produto pleiteado, além de
influenciarem sobremaneira as propriedades de utilizacdo do material isolante. Cabe destacar
gue ndo somente a composicdo do material carece de exposicdo, mas também a composicdo
correta do material fibroso sugerido e suas possiveis combinagdes. Deve ser salientado que a
designacdo qualitativa do material téxtil como 1& de rocha ou |3 de vidro, denotam
nomenclatura comercial ndo indicada para a documentagdo técnica em lide, assim como a
falta de quantificacdo dos referidos artefatos téxteis. Neste sentido, também é apontado por
este exame que as reivindica¢des contrariam o disposto no artigo 25 da LPI, pois omitem
caracteristicas essenciais da matéria objeto da invengdo, elementos necessarios para
elaboracdo de defini¢do clara e precisa da matéria que se deseja proteger, uma vez que tais
caracteristicas técnicas sdo essenciais e especificas da matéria objeto da invengao.
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TBR122/19 Pedido trata de processos para limpeza de equipamento industrial com pré-
tratamento. O quadro apresentado na fase recursal contraria o disposto no Art. 25 da LPI pelos
seguintes motivos: A solucdo de pré-tratamento pode ser ou alcalina ou 4cida. No entanto, nas
reivindicacdes independentes 1 e 8 é pleiteada uma solucdo de pré-tratamento que contém ao
mesmo tempo uma fonte alcalina e um acido. O relatério descritivo revela que quando uma
fonte alcalina ou dacido estd presente, a quantidade de penetrante na solucdo de pré-
tratamento é tipicamente de 0,2 a 2,5% em peso, porém nas reivindicagdes independentes 1,
8 e 9 é pleiteada a faixa de concentragdo de 0,4 a 10%. A solugdo de pré-tratamento da
reivindicacdo independente 9 é acida, mas a sua reivindicacdo dependente 12 pleiteia que a
solucdo de pré-tratamento seja alcalina.

TBR150/19 Reivindicagdo descreve dispositivo para o tratamento de gases de exaustdo que
entre outros elementos descreve que o coxim de montagem substancialmente ndo expansivel
exerce uma pressao de contengdo minima para manter a estrutura fragil na carcaga de
aproximadamente pelo menos 10 kPa apds 1000 ciclos de teste a uma temperatura de
superficie quente de aproximadamente 9002C, uma densidade de vdo de aproximadamente
0,3 a aproximadamente 0,5 g/cm3 e um percentual de expansdo de vdo de aproximadamente
5 por cento; e em que o coxim de montagem substancialmente ndo expansivel exerce uma
pressdao de contengdo minima para manter a estrutura fragil na carcaca de pelo menos 50 kPa
apds 1000 ciclos de teste a uma temperatura de superficie quente de aproximadamente
3002C, uma densidade de vdo de aproximadamente 0,3 a aproximadamente 0,5 g/cm3 e um
percentual de expansdo de vdao de aproximadamente 2 por cento. A reivindicacdo 1 faz uso
simultdneo de condi¢Bes processuais que devem ser alternativas, ou seja, ou se aplica uma
pressdo de pelo menos 10 KPa a uma temperatura de 900°C e uma expansao de vao de 5% ou
se aplica uma pressao de pelo menos 50 KPa a uma temperatura de 300°C e uma expansao de
vao de 2%.

TBR91/19 Reivindicagio 5 trata de METODO DE SEPARAGCAO GAS/LIQUIDO-LIQUIDO
SUBMARINA, utilizando o sistema de separagdo gas/liquido-liquido submarina, conforme
definido em qualquer uma das reivindicacdes 1 a 4, caracterizado por compreender as
seguintes etapas: (a) injecdo de um desemulsificante no fundo do poco de produgdo e/ou no
fluxo de entrada multifasico (dleo/dgua/gas/sélidos) (corrente 2) e/ou na entrada do
separador gravitacional (8); (b) separagdo da fase gasosa (corrente 7), da dgua (corrente 3) e
do dleo (corrente 6) dentro do separador gravitacional (8); (c) condugdo da fase gasosa
(corrente 7) e do dleo (corrente 6) para o sistema flutuante de producdo, armazenamento e
descarga; (d) passagem da agua separada (corrente 3) através do sistema de polimento de
agua constituido por membranas de remocdo de 6leo (9); e (e) quando houver a passagem da
agua separada corrente (3) através do sistema de polimento de dagua constituido por
membranas de remocdo de dleo (9) (d), o permeado (corrente 5) serd conduzido para
descarte. A reivindicacdo 5 de método de separacdo gas/liquido-liquido submarina ainda
permanece com falta de clareza, contrariando o disposto no Art. 25 da LPl, uma vez que
embora ndo estejam explicitas as possibilidades de descarte da agua em pogo dedicado ou
diretamente no mar sem passar pelo sistema de polimento, essas possibilidades ndo foram
excluidas, porque o método utiliza a forma aberta para se referir as suas etapas pelo uso do
verbo "compreender", de modo que outras etapas podem ser incluidas, inclusive as referidas
formas de descarte. Tal entendimento é possibilitado pela redacdo da etapa (e), que define
gue "quando houver a passagem da agua separada corrente (3) através do sistema de
polimento de agua constituido por membranas de remocdo de dleo (9) (d), o permeado
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(corrente 5) sera conduzido para descarte". Desse modo, o quadro reivindicatério continua
pleiteando um sistema de separacdo gas/liquido-liqguido submarina que nd3o ¢é
necessariamente usado no método de separacdo que usa esse sistema. Na reivindicacdo 5,
etapa (e), substituir "(e) quando houver a passagem da agua separada corrente (3) através do
sistema de polimento de agua constituido por membranas de remocdo de éleo (9) (d), o
permeado (corrente 5) sera conduzido para descarte" por "(e) conduzir o permeado (corrente
5) obtido na etapa (d) para descarte em ambiente submarino".

TBR112/19 Reivindicacdo 1 pleiteia: Derivado de lignina caracterizado por o referido derivado
de lignina ser um derivado de lignina autoprecipitado e precipitado, e possuir um teor de
hidroxila alifatica de 0,1 mmol/g a 2,35 mmol/g, um peso molecular médio (Mw) de 500 g/mol
a 5000 g/mol e um RSI normalizado de 15 a 120. Na auséncia de maiores detalhamentos sobre
a etapa de precipitacdo e de dados como o tipo de processo utilizado (Organosolv) e das
condicBes reacionais principais que levaram a obtencdo dos especificos derivados de lignina
ora reivindicados, a nova reivindicagdo 1, além de ndo estar suportada no relatério descritivo,
ndo define de modo claro e preciso a matéria objeto de protecdo, ou seja, especificamente os
derivados de lignina ora reivindicados. Na atual reivindicagdo 1, substituir a expressdo "ser um
derivado de lignina autoprecipitado e precipitado" por "(PL) ser obtido exclusivamente dos
derivados de lignina solubilizados ainda remanescentes no licor previamente filtrado com
papel de filtro fino, em uma segunda etapa de precipitacdo feita com agua gelada, em
processo Organosolv com as seguintes condi¢cdes de polpac¢do: pH: 1,5 a 2,5; Percentual de
acido sobre a madeira: 0,5 a 2,5; Tempo minimo: 20 a 120 min; Temperatura: 170 a 200 °C;
Etanol: 40 a 80 % em peso; Rendimento minimo (PL): 30 % em relagdo a lignina original (lignina
insoluvel em 4cido + lignina soltvel em &acido), e possuir um teor de hidroxila alifatica de 0,50
mmol / g a 2,35 mmol / g e um indice de sequestro de radical normalizado (NRSI) de 55 a
120.", atendendo ao disposto nos Arts. 82, 13 e 25 da LPI.

TBR144/19 Reivindicagdo pleiteia: Composicdo de espuma de poliuretano, caracterizada pelo
fato de que compreende um isocianato, um poliol, e como a Unica composi¢do de agente de
expansdo para espuma, uma composicdo de agente de expansdo para espumas consistindo em
um hidrofluorocarboneto selecionado do grupo consistindo em 1,1,1,3,3-pentafluoropropano
e 1,1,1,3,3-pentafluorobutano em combinagdo com trans-1,2-dicloroetileno, o dito trans-1,2-
dicloroetileno presente em uma quantidade suficiente para prover desempenho em relagdo a
fogo acentuado, em que o dito trans-1,2-dicloroetileno estd presente em uma quantidade de
5-40% em peso do dito agente de expansdo. A manuteng¢do da expressao “Unica composi¢ao
de agente de expansdo” e a definicdo de que “uma composi¢ao de agente de expansdo para
espumas consistindo em um hidrocarboneto selecionado (...) em combinagdo com trans-1,2-
dicloroetileno”, leva a interpretagdo errénea de que o trans-1,2-dicloroetileno é também um
agente de expansdo (quando, na verdade, este atua como retardante de chama), o que torna
confusa a matéria alvo da protecdo, com a consequente falta de atendimento as disposicdes
do artigo 25 da LPI.

TBR195/19 Composto, caracterizado pelo fato de que apresenta a formula (1) em que: R1 é H
ou C(=0)R, em que R é C1-C12 alquila; R2 é H ou C1-C4 alquila; X2 é OX1 ou N(X1)2, em que o,
ou cada, X1 é independentemente H, C(=0O)R" e C1-C18 alquila ndo-substituida, em que R é
selecionado do grupo consistindo em C1-C18 alquila, C2-C18 alquenila e fenila ndo substituida,
em que a alquila e a alquenila cada uma, independentemente, é opcionalmente substituida
com um ou mais substituintes selecionados do grupo consistindo em halogénio, C1-C12
alquila, C1-C12 alcéxi e fenila; ou dois grupos X1 juntos formam um grupo ftalimido no dtomo
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de nitrogénio; ou X1 é SO2CH3 quando X2 é OX1; ou N(X1)2 é NHCO(C1-C12) alquilaCOOH,
NHbiotina, NH(aa)y em que aa é um aminoacido acila ndo substituido selecionado do grupo
consistindo em alanina e valina, e y € 1, 2 ou 3, NHCO CH(NHCOOCH2CH=CH2)CH2S-9-
fluorenilmetila, NHCOCH(NH2)CH2S-9 fluorenilmetila, NHCO(C2-C12) alquenilfenila substituida
com CF3, ou m metodxicarbonilbenzoilNH; em que N(X1)2 é diferente de NH2; X3 é OH ou CN;
X4 é -H ou C1-C12 alquila; e X5 é selecionado de H e C1-C12 alquila. O termo R encontra-se
definidos de duas formas diferentes na reivindicacdao 1, com diferentes possibilidades de
radicais, tornando esta reivindicagao imprecisa.

TBR312/19 Recorrente apresenta novo quadro reivindicatério: Composicdo detergente para
lavagem de roupas, caracterizada pelo fato de que compreende em peso: (a) um de tensoativo
e (b) de 0,0001% a 0,05% um corante tonalizante, em que o corante tonalizante é: um corante
basico azul de triaril metano, um corante basico violeta de triaril metano, um corante bdsico
azul de metina, um corante basico violeta de metina, um corante bdsico azul de antraquinona,
um corante basico violeta de antraquinona, um corante azo Azul Basico 16, Azul Basico 65,
Azul Basico 66, Azul Basico 67, Azul Basico 71, Azul Basico 159, Violeta Basico 19, Violeta Basico
35, Violeta Basico 38 ou Violeta Basico 48, um corante de oxazina Azul Basico 3, Azul Basico 75,
Azul Basico 95, Azul Basico 122, Azul Basico 124, Azul Basico 141 ou Azul Nilo A, ou uma
mistura dos mesmos, de preferéncia um corante basico azul de metina ou um corante basico
violeta de metina. No entanto, voluntariamente, a recorrente suprimiu a faixa de concentracdo
do tensoativo usado na composicao, prejudicando a clareza e a precisdo da matéria
reivindicada e, consequentemente, contrariando o disposto no Art. 25 da LPIl. Assim sendo,
para que o pedido possa ter a sua decisdo de primeira instancia revertida a seguinte exigéncia
devera ser cumprida: Na reivindicagdo 1, substituir “(a) um de tensoativo”, por: “(a) de 5% a
90% de tensoativo”.

TBR354/19 O exame do pedido evidenciou que o quadro reivindicatério apresentado na fase
recursal ndo atende as disposi¢cdes do Artigo 25 da LPI por falta de clareza, porque a linha 22
da pagina 2 do quadro reivindicatério estd ilegivel, uma vez que a figura da reivindicagdo 6 foi
colada sobre parte dessa linha. Além disso, a reivindicagdo 6 também apresenta palavras em
outro idioma, como éteres crown.

TBR514/19 Reivindica¢do 1 pleiteia Uso de uma composi¢do para tratamento preventivo de
poeira caracterizado pelo fato de que a composicdo compreende uma dispersdo aquosa de
polimero que contém fldor que contém 50 ppm ou menos de um emulsionador que contém
fldor, em que o polimero que contém fldor tem uma dimensao média de particula de 0,1 um a
0,5 um e uma gravidade especifica de 2,27 ou menos. Embora a recorrente tenha alegado que
na presente invencdo a composicdo compreende uma dispersdo aquosa de
politetrafluoretileno (PTFE), como alids é revelado no relatério descritivo, essa informagdo nao
se encontra explicitada na reivindicacdo independente. Desse modo, a matéria reivindicada no
pedido em tela ndo esta totalmente fundamentada no relatério descritivo, contrariando o
disposto no Art. 25 da LPI, uma vez que é explicitado no pedido que o PTFE é misturado com o
material formador de poeira e a mistura submetida a compressao-cisalhamento a uma
temperatura entre 20 e 2002C, fibrilando assim o PTFE de maneira a prevenir a poeira derivada
do material formador de poeira. Além disso, a reivindicacdo 1 também carece de clareza,
contrariando o disposto no Art. 25 da LPI, pois em vez de emulsionador aniénico que contém
fldor é definido emulsionador que contém fldor anidnico. Na reivindicagdo 1, substituir
"polimero que contém fldor" por "politetrafluoretileno". Substituir "emulsionador que contém
fldor ani6nico" por "emulsionador anidnico que contém fldor".
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TBR541/19 Composicdo para limpeza de superficies que sdo suscetiveis a corrosdo em liquidos
alcalinos caracterizada por compreender: pelo menos uma fonte de alcalinidade, pelo menos
de um sal inorganico contendo pelo menos um cdation escolhido do grupo consistindo em
Mg2+, Ca?+, Sr’+, Ba+, Al*+, ou misturas dos mesmos e um contra-ion anidnico para o cation
escolhido do grupo consistindo em halogenetos, especialmente cloro, bromo ou iodo, sulfato,
de 2 a 35% em peso de acido fosfonoalcano policarboxilico ou seu sal como sequestrante, e de
30 a 80% em peso de oxidante, onde a composicdo é isenta de qualquer triazola e/ou qualquer
borato alcalino metalico. O exame do pedido evidenciou que o quadro reivindicatério
apresentado na fase recursal contraria o disposto no Art. 25 da LPI por falta de clareza e
precisdo pelos seguintes motivos: a) A reivindicacdo independente 1 ndo define a faixa de
concentracdo das fontes alcalinas que podem ser usadas na composicdo; b) A reivindicagado
independente 1 ndo define a faixa de concentracdo de sal inorganico que pode ser usado na
composicdo; c) Da forma como esta escrita, a reivindicagdo 1 define sulfato como halogeneto.
A reivindicagdo 1 ndo atende desta forma ao disposto no artigo 25 da LPI.

TBR502/19 Em seu relatério descritivo, a recorrente ja havia alertado que o fator
preponderante a obtencdo do efeito desejado é a viscosidade adequada de forma que as
particulas ndo se depositem, nem flutuem no topo. Isto sé é possivel gracas a adigdo de
espessantes ndo newtonianos provendo uma composicdo que mantém as particulas em
suspensdo e, ao mesmo tempo, apresenta uma viscosidade baixa o suficiente para formar uma
espuma. Do exposto, verifica-se como desnecessaria a restricdo da caracteristica de
viscosidade ja que esta é decorrente da adi¢cdo do espessante e este é especifico e classificado
de acordo com a sua viscosidade. Os espessantes selecionados e definidos na reivindicagdo 1
fornecem a viscosidade necessdria para superagao do problema alvo.

TBR489/19 Reivindicagdo 12 pleiteia "PRODUCAO DE NANOCOMPOSITOS DE
TERMOPLASTICOS OU ELASTOMEROS COM ARGILAS INTERCALADAS OU ESFOLIADAS, A PARTIR
DE LATEXES" caracterizada por os artefatos serem obtidos por secagem das dispersoes
aquosas de nanocompdsitos, conforme definidas na reivindicacdo 10, e serem formados por
nanocompdsitos contendo de 0,5% a 40% de silicatos lamelares e de 99,5% a 60% de polimero,
na forma de filmes, folhas, fibras, pneus, tubos, preformas, extrudados ou moldados sendo
gue a relagdo de massas entre "A" e "B" pode variar entre 1 a 50%. Mantemos nossa obje¢do
quanto a falta de clareza da reivindicacdo 12, por nado definir que os artefatos sdo obtidos por
secagem da dispersdo definida na reivindicacdo 11 e da inconsisténcia no teor dos silicatos
lamelares e do polimero no nanocompdsito em dispersdo aquosa (reivindicacdo 10) e no
artefato sélido (reivindicagdo 12), uma vez que se a dispersdo aquosa contém um teor de
sélidos de 1% a 70%, a concentragao do silicato lamelar e do polimero ndo pode ser a mesma
no nanocompdsito na forma de dispersdo aquosa e na forma seca (artefato sélido). Reformular
a atual reivindicacdo independente 12 definindo em sua parte caracterizante que os artefatos
sdo obtidos por secagem das dispersdes aquosas de nanocompdsitos conforme definidas na
reivindicagdo 10 e sdo formados por nanocompésitos contendo de 0,5% a 40% de silicatos
lamelares e de 99,5% a 60% de polimero.

TBR511/19 Reivindicacdo 1 pleiteia Vulcanizado termoplastico, caracterizado pelo fato de
compreender ou ser obtenivel a partir de uma mistura reagente compreendendo: (i) um
elastdbmero vulcanizavel; (ii) uma poliolefina termoplastica; (iii) um agente reticulante; e (iv)
um interpolimero de etileno/alpha-olefina [...] A Reivindicacdo 8 pleiteia Vulcanizado
termoplastico, de acordo com qualquer uma das reivindica¢des 1, caracterizado pelo fato de o
elastdmero vulcanizado ser um polimero de etileno-alpha-olefina C3 C14/polieno (EPDM). A
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matéria definida nas reivindica¢des dependentes 8 e 16 acarretam na falta de clareza e
precisdo da matéria objeto da protecdo, pois embora definam um polimero (na verdade um
termopolimero) compreendendo etileno, alpha-olefina C3-C14 e dieno (o D em EPDM significa
dieno e ndo polieno), tal polimero ndo corresponde a um elastébmero vulcanizado (conforme
definido na reivindicagdo dependente 8), pois um elastdomero vulcanizado ndo compreende
mais as insaturacdes presentes no dieno, que sdao rompidas dando lugar as liga¢cdes cruzadas
(reticulacdo) no elastdmero vulcanizado. reformular a reivindicacdo dependente 8 definindo
na parte caracterizante que o elastémero vulcanizavel é um termopolimero de etileno/alpha-
olefina C3-C12 /dieno

TBR370/19 Patente concedida para produto de panificagdo, contendo 0,1 a 1% em peso de
emulsificante na farinha, em que o emulsificante é selecionado a partir do grupo que
compreende estearoil lactilato de calcio, estearoil lactilato de sddio, monoestearato de
glicerol, estearoil fumarato de sédio, monoglicerideo succinilado, mono- e diglicerideos
etoxilados, ésteres de acido diacetil tartarico de mono- e diglicerideos, ésteres de poliglicerol,
monoésteres de propileno glicol, ésteres ou polissorbatos de sorbitano, lecitina ou uma
combinagdo dos mesmos, caracterizado pelo fato de que compreende farinha e, de 0,5 a 15%
em peso na farinha, de éster de acido graxo de esterol e/ou estanol, em que a propor¢do em
peso do emulsificante para éster de esterol ou éster de estanol, ou a combinacdo dos mesmos,
estd entre 1:1 e 1:50. Foi solicitada no primeiro exame a substituicdo do trecho "um
emulsificante especifico" para "o emulsificante estearoil lactilato de calcio" com base nos
exemplos oferecidos. Todavia, a especificacdo de apenas um emulsificante ndo seria
adequada, ja que o uso de outros emulsificantes traria o mesmo resultado objetivado no
presente pedido, a saber maciez melhorada e maior vida util em prateleira. Em termos de
concretizagdo, um técnico no assunto sabendo do efeito obtido pelo uso do estearoil lactilato
de célcio seria impelido a substituir este por outro emulsificante, sem que precisasse alterar os
parametros do processo e obtendo o mesmo resultado. Assim, ndo ha necessidade de
concretizagcdo de exemplos para todos os emulsificantes se o produto final e as condigbes
operacionais para concretiza¢ao serao as mesmas.

TBR372/19 A reivindicagdo 1 pleiteia Composi¢do nutricional, caracterizada pelo fato de que
possui contelido energético entre 1,4 e 1,6 Kcal por ml e compreende: a) uma fonte de lipidio;
b) uma fonte de carboidrato; c) uma fonte de proteina que prové de 20 a 30% da energia da
composicdo e compreende caseina, soro e TGF-B; e d) glutamina livre em uma quantidade tal
para prover de 2 a 15% da energia da composi¢ao; e em que o restante da referida composicao
nutricional compreende de 40 a 80% em peso de caseina; de 60-20% em peso de soro; e de 0,5
a 20 pg de TGF- B por 100 kcal da composicdo. A expressdo: em que o restante da referida
composi¢do nutricional, presente na reivindicagdo 1, ndo é clara e precisa. Além de nao ter
qualquer explicacdo no relatério descritivo do presente pedido do real significado de tal
expressdao, a mesma estd definida por compreender os mesmos componentes da fonte de
proteina, o que torna confuso o entendimento da matéria objeto de protecao.

TBR372/19 A reivindicacdo 1 pleiteia Composi¢do nutricional, caracterizada pelo fato de que
possui conteldo energético entre 1,4 e 1,6 Kcal por ml e compreende: a) uma fonte de lipidio;
b) uma fonte de carboidrato; c) uma fonte de proteina que prové de 20 a 30% da energia da
composicdo e compreende caseina, soro e TGF-B; e d) glutamina livre em uma quantidade tal
para prover de 2 a 15% da energia da composicdo; e em que o restante da referida composicao
nutricional compreende de 40 a 80% em peso de caseina; de 60-20% em peso de soro; e de 0,5
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a 20 pg de TGF- B por 100 kcal da composicdo. A reivindicagdo 1 engloba composi¢es
nutricionais em que a fonte de proteina consiste exclusivamente de caseina e proteinas do
soro de leite (ex. 40% de caseina + 60% de soro do leite; e 80% de caseina + 20% de soro do
leite). Isto, no entanto, estd em contraditério com as informagdes contidas no relatério
descritivo do presente pedido que requer obrigatoriamente a presenca de glutamina livre
também como componente da fonte proteica. Cabe aqui ressaltar que a reivindicacdo 1 deve
definir quali/quantitativamente os componentes da fonte de proteina uma vez que é a
caracteristica essencial da invencdo. Sem o objetivo de limitar o escopo da invencdo, pode se
dizer que um exemplo de definicdo clara da fonte de proteina estaria no préprio relatdrio
descritivo, mais especificamente no Exemplo 1 (pagina 15), em que a dita fonte (30 g)
compreende 40,7% (12,2 g) de caseina, 27,3% (8,2 g) de soro de leite e 32% (9,6 g) de
glutamina livre. Assim, uma vez que reivindicacdo 1 ndo define de maneira clara e precisa a
matéria pleiteada, consideramos que a mesma encontra-se em desacordo com o disposto no
artigo 25 da LPI.

TBR363/19 A reivindica¢do 34 trata de Massa ou um produto de pdo, caracterizado pelo fato
de que compreende um polipeptideo como definido na reivindicagdo 5, 9, 11 ou 15, ou o
polipeptideo quimérico como definido na reivindicagao 3, ou polipeptideo apresentando uma
atividade de xilanase codificado pela sequéncia de 4acido nucléico como definida na
reivindicacdo 1, 2, 4, 6, 7, 8, ou 10, a variante do acido nucléico produzido pelo método como
definido na reivindicagdo 12, ou o acido nucléico com o cdédon alterado produzido pelo
método como definido na reivindicagdo 13. As reivindica¢cOes 34 a 40 se referem a diferentes
métodos para emprego das xilanases em alimentos, suplementos alimentares nutricionais,
dietas, etc. As reivindicagdes 49 a 51 se referem a diferentes métodos para emprego das
xilanases na producdo de etanol. No entanto, o presente relatdrio descritivo somente oferece
suporte para o emprego na industria do papel. Nada no relatério descritivo permite estender o
resultado do experimento da pagina 289 das 4 xilanases (XYLA, XYLB, SEQ ID 216/215 e SEQ ID
No. 176/175 do branqueamento do papel para a industria alimenticia. Em consequéncia, as
reivindicacBes 34 a 40 e 49 a 51 devem ser excluidas em face dos Arts. 24 c/c 25

TBR527/19 Reivindicacdo 1 pleiteia Método para preparar uma racdo para aves domésticas
pelotizada, caracterizado pelo fato de: a) misturar uma quantidade promotora de crescimento
de plasma animal em pd e ragdo para aves domésticas; e 5 b) pelotizar e condicionar a mistura
a 852C a 9529C para prover a racao para aves domésticas pelotizada, em que a racdo para aves
domésticas pelotizada é ragdo para frango pelotizada ou ragdo para peru pelotizada. A
recorrente insiste em manter a expressdo "quantidade promotora de crescimento" na
definicdo de plasma animal em pd da nova reivindicagdo 1, o que acarreta em indefinicdo da
matéria pleiteada (Art. 25 da LPI).

TBR516/19 Reivindicacdo 1 pleiteia Processo para o desenvolvimento de sabor em um
alimento fermentado, caracterizado pelo fato do alimento fermentado ser queijo ou um
produto derivado de queijo, e em que uma carboxipeptidase-1 (CPD-1) de Aspergillus niger é
usada, e em que a carboxipeptidase-1 (CPD-1) possui a sequéncia de aminodacidos selecionada
a partir de SEQ ID NO.: 3. A nova reivindicacao 1 se refere ao "processo de maturacao do
gueijo", contudo utiliza uma a expressdo imprecisa - "desenvolvimento de sabor" - que
acarreta falta de clareza a reivindica¢do e ndo esta de acordo com o art. 25 da LPI. Sugere-se a
seguinte redagdo para a reivindica¢do 1: Processo para matura¢do de queijo ou um produto
derivado de queijo caracterizado por utilizar uma carboxipeptidase-1 (CPD-1) de Aspergillus
niger de SEQ ID NO.: 3.
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TBR735/19 Reivindicagdo pleiteia CONFEITO CONGELADO, que possui um teor de energia total
de 150 a 350 kcal (628 a 1460 kJ) por 100 g de confeito congelado; caracterizado pelo fato do
confeito congelado compreender: (i) gordura em um teor de 0,5 a 10% em peso do confeito
congelado, a gordura compreendendo dacidos graxos saturados, monoinsaturados e poli-
insaturados; e (ii) carboidrato em um teor de 20 a 50% em peso do confeito congelado, o
carboidrato compreendendo acucares livres, sacarideos digeriveis, sacarideos ndo digeriveis e
alcoois de acgucar [...] A reivindicacao persiste em deixar o termo “a gordura compreendendo
acidos graxos saturados, monoinsaturados e poli-insaturados”, e acrescentou “a gordura
compreende acidos graxos saturados”. Assim, persiste o questionamento em relacdo ao artigo
25 ja que, como foi dito anteriormente, esta caracteriza¢do abarca varios compostos que ndo
necessariamente terdo o efeito desejado na composicdo, ndo sendo possivel extrapolar para
gualquer acido graxo.

TBR730/19 Reivindicacdo pleiteia Método para fabricar um produto comestivel congelado em
um sistema de fabricacdao que tem uma pluralidade de esta¢des de fabricacao, as estacdes de
fabricacdo incluindo um misturador continuo e um congelador, caracterizado pelo fato de que
o método compreende: preparar uma mistura de ingredientes para o produto; prover um
suprimento de ar comprimido; direcionar a mistura e o ar comprimido para o misturador
continuo; criar uma emulsdo da mistura e do ar comprimido no misturador continuo;
direcionar a emulsdo do misturador continuo para o congelador; congelar parcialmente a
emulsdo no congelador; e transmitir uma primeira parte da emulsdo , que passa pelo
congelador independentemente de quao gélido estd o congelador, de volta para o misturador
continuo e a segunda parte da emulsdo, que passa pelo congelador independentemente de
qudo gélido esta o congelador, para uma estagao adicional das esta¢des de fabricacdo. No que
diz respeito ao termo: parcialmente congelado, o termo em questdo é ambiguo podendo tanto
se referir a algo que estd com um percentual congelado (endurecido) e outro percentual mole
ou ser uma substancia que, como um todo, ainda ndo congelou. Isto confere imprecisdo. Ainda
que a Recorrente tenha dito no relatdrio descritivo sobre o fluximetro, este pode se referir aos
dois tipos de estado, pois, no caso do primeiro estado, além de sdlidos também terem fluxos
dependente do tamanho de particula, poderia estar se referindo ao fluxo da parte liquida
apenas, deixando a parte sélida. Nao obstante, considerando que aceitemos que o termo se
refere a um estado fisico nem sélido, nem liquido, ndo foi dito o qudo endurecido estava o
produto, caracteristica que poderia influenciar no fluxo, provocar separagdo de ingredientes
do sorvete, afetar o tempo de congelamento e o custo. Ademais, o fluximetro nao foi usado na
reivindicacdo. Em relagdo aos demais argumentos da recorrente, continuamos na mesma linha
de pensamento: a expressdo “parcialmente congelado” é conhecida, mas o processo como um
todo estd tdo amplo que ndo é possivel para um técnico no assunto visualizar qual é o estado
fisico da emulsdo tendo em vista que ndo foi revelada em nenhuma das reivindicagGes quais
eram as matérias-primas da mistura inicial, quais as condi¢Ges operacionais fundamentais em
reivindicagbes de processo, as variantes dentro do processo. Concomitantemente, foi
observado que o relatdrio descritivo que deveria descrever clara e precisamente o objeto de
forma a possibilitar sua realizacdo por um técnico no assunto ndo demonstrou um exemplo de
execucdo com as melhores condi¢cdes operacionais ou que comprovasse a execucdo do
processo como ora pleiteado ou a eficacia dos resultados obtidos, alcancando os resultados
almejados. A falta de clareza da expressao em questdao corrobora com a falta de suporte no
relatério descritivo, pois ndo hd como saber se o tempo do processo vai ser realmente menor
ja que ndo se sabe o qudo congelada a emulsdo esta, qual a temperatura do congelador, qual é
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o fluxo e muitas outras informac¢Oes necessdrias para que um técnico no assunto possa
reproduzir.

TBR770/19 Reivindicagdo pleiteia Processo para a preparagdo de um sélido celular para uso
em um produto alimenticio, caracterizado pelo fato de que compreende as etapas de: a.
preparagdo de uma solugdo de fase de dleo de 3-40 % em (p/p) de tensoativo em dleo, por
aquecimento da solucdo para o ponto de fusdo do tensoativo, em que o tensoativo
compreende um tensoativo idénico e um ndo-idnico, em que a razao do tensoativo ndo-iénico
para o tensoativo i6nico é de cerca de 10:1 a 30:1 p/p; b. preparacdo de uma solugdo de fase
aquosa aquecida por aquecimento da solucdo a cerca da temperatura da solucdo de fase de
6leo como definida em a); c. combinacdo da solucdo de fase aquosa e da solugdo da fase de
Oleo para formar uma composicdo déleo/tensoativo/aquosa compreendendo cerca de 10% a
90% de agua; d. mistura da composicdo; e e. permissao de que a composicao esfrie, sendo que
o tensoativo cristaliza quando do resfriamento, para formar um sdlido celular. O trecho “a
cerca da Temperatura da solugdo de fase de 6leo como definida em a)”, na reivindicacdo 1, é
amplo e nado define de forma clara e precisa a matéria objeto de pleito. A expressdo “a cerca
de” gera imprecisdo da matéria e o trecho “Temperatura da solucdo de fase de dleo como
definida em a)” ndo é possivel depreender qual temperatura seria a temperatura exatamente.
Consequentemente, para que a reivindicacdo 1 atenda as requisitos do Artigo 25 da Lei
9279/96, solicita-se que a expressdo “a cerca de” seja retirada e o trecho “Temperatura da
solucdo de fase de 6leo como definida em a)” seja definido evitando incerteza.

TBR171/19 Relativo ao Art. 25 da LPI, embora tenham sido feitas algumas correcdes, ainda
restou duvidas acerca do posicionamento do servidor de autenticacdo 50, que, no Quadro
Reivindicatorio encontra-se dentro da rede 90 (Internet ou intranet), e na Figura 2 encontra-se
explicitamente posicionado dentro da rede 70 (GPRS) e no Relatdrio Descritivo, encontra-se
descrito como localizado na rede doméstica ou em backbone da WLAN ou subsistema. Esta
indefinicdo acarreta falta de clareza e precisdo ao objeto reivindicado no presente pedido.

TBR467/19 Reivindicacdo 1 pleiteia método para realizar detec¢do de canal, compreendendo
as etapas de: sintonizar um primeiro canal; determinar se um parametro de sinal associado
com o dito primeiro canal excede um limite predeterminado; permitir uma primeira operagao
de aquisicdo de canal para o dito primeiro canal se o dito pardametro de sinal excede o dito
limite predeterminado; adicionar o dito primeiro canal a uma lista de canal se a dita primeira
operacdo de aquisicdo de canal indica que o dito primeiro canal é um canal vélido; em que o
dito limite predeterminado varia com base em pelo menos um dentre a fonte de sinal ou a
modula¢do de sinal; e caracterizado pelo fato de que compreende ainda sintonizar um
segundo canal responsivo a determinar que o dito pardmetro de sinal ndo excede o dito limite
predeterminado. Referente ao Art. 25 da LPI, embora a Recorrente tenha modificado o Quadro
Reivindicatdrio, com emendas, e retirado Reivindicagbes, na Reivindicagdao Independente 1
encontra-se referéncia "a um canal valido", sem especificacdo técnica que permita determinar
adequadamente e com clareza seu significado. Desta forma, o Quadro Reivindicatdrio
apresentado na peticdo de recurso nao define de modo claro e preciso o objeto a ser
protegido, contrariando o disposto no Art. 25 da LPI.

TBR764/19 Reivindicacdo 6 pleiteia Sistema para fornecer estimativa de relagdo sinal/ruido
(SNR) de uplink, compreendendo: pelo menos um transmissor para transmitir um primeiro
sinal através de um primeiro canal (DPCCH) e um segundo sinal através de um segundo canal
(R-RICH), o segundo canal sendo transmitido a um nivel de poténcia de sinal mais elevado que
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o do primeiro sinal; e pelo menos um receptor para receber os primeiro e segundo sinais; e em
que o receptor é adaptado para medir a relagdo sinal/ruido (SNR) do segundo sinal e
determinar a SNR do primeiro sinal com base na SNR medida do segundo sinal; caracterizado
pelo fato de que: o primeiro sinal é um sinal piloto e o segundo sinal é um sinal indicador de
taxa; e no qual o sinal indicador de taxa indica a taxa de dados a qual um sinal de dados é
recebido de um transmissor através de um terceiro canal (R-DPCH); e em que o pelo menos
um receptor determina a SNR do sinal piloto com base na SNR medida do sinal indicador de
taxa e uma primeira relagdo de energia/chip entre os sinais indicadores de taxa e piloto . A
Reivindica¢do 6, sistema, compreendendo transmissor e receptor, com base no Relatério
Descritivo, trata-se de terminal mével e transceptor base, que, no Relatdrio Descritivo refere-
se a um componente da estacdo base (BSC). A Reivindicacdo 18 reivindica um terminal mével,
gue claramente pelo Relatério Descritivo ndo compde a estacdo base, caracterizado por
compreender o sistema da Reivindicagdo 6, que claramente pelo Relatério Descritivo contem o
terminal movel e o receptor da estagdo base. Ndo nos foi possivel compreender, com base no
Relatério Descritivo, como um terminal mével contém um componente da estagdo base. Desta
forma, consideramos que a Reivindicagdao 18, do Quadro Reivindicatério 1 introduz falta de
clareza ao objeto reivindicado, contrariando o disposto no Art. 25 da LPI.

TBR316/19 O parecer técnico anterior apontou que a caracteristica que confere novidade e
atividade inventiva a matéria reivindicada frente aos documentos da técnica citados (D1-D3)
seria a disposicdo de dois propulsores (bombas) em série de forma que a energia rotacional
transmitida pelo propulsor em contracorrente (primeira bomba) seja parcialmente recuperada
pelo propulsor no sentido da corrente (segunda bomba) para aumentar a eficiéncia do
bombeamento para as duas bombas em série. Entretanto, a transmissao de movimentos
rotacionais em dire¢Ges opostas pelo primeiro e segundo propulsores ndo teriam o efeito de
aumentar a eficiéncia de bombeamento caso o primeiro e o segundo propulsores estivessem
localizados em qualquer segmento do reator tubular e a qualquer distancia um do outro.
Como o aumento da eficiéncia do bombeamento (resultando em maior velocidade de fluxo da
suspensdo com maior teor de particulas de polimero suspensas) depende da localizagcdo
préoxima dos dois propulsores (para que o segundo propulsor se beneficie da energia rotacional
do primeiro propulsor), porém esta caracteristica ndo era definida na reivindicagdo 1 do
quadro submetido na fase de recurso, foram formuladas exigéncias para inclusdo desta
caracteristica de modo a conferir clareza e precisdo a matéria alvo da protecdo, em
atendimento as disposi¢des do artigo 25 da LPI.

TBR101/19 Reivindica¢do 1 pleiteia: Método para controlar uma localizagdo de um metal
dentro de um coloide de silica contendo metal, caracterizado pelo fato de que compreende as
etapas de: preparar uma solugdo de 4cido silicico, uma solugdo de silicato de metal, e uma
solucdo alcalina; misturar e ainda processar a solucdo de acido silicico e a solugao de silicato de
metal, com a solucdo alcalina; seletivamente adicionar a solucdo de silicato de metal e a
solucdo de 4cido silicico a solucdo alcalina, para formar um coloide de particulas de silica
contendo o metal; formar uma ou mais particulas de silicato dopado com um metal, em que o
metal seja disperso dentro de uma ou mais das particulas de silicato e em que a fase sdlida do
coloide de silicato de metal é amorfa [...] O quadro reivindicatério apresentado na fase
recursal apresenta falta de clareza e precisdo, contrariando o disposto no Art. 25 da LPI,
porque a etapa de "misturar e ainda processar a solucdo de acido silicico e a solucgdo de silicato
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de metal, com a solugdo alcalina" é equivalente a etapa seguinte de "seletivamente adicionar a
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solucdo de silicato de metal e a solu¢do de 4cido silicico a solugao alcalina, para formar um
coloide de particulas de silica contendo o metal”, e o verbo "processar" usado na etapa de
misturar é extremamente amplo, porque inclui qualquer tipo de procedimento revelado ou
ndo no relatdrio descritivo. Na reivindicacdo 1, retirar a etapa "misturar e ainda processar a
solucdo de 4cido silicico e a solucdo de silicato de metal, com a solucdo alcalina".

TBR204/19 Reivindicacdo 1 pleiteia um material nanoestruturado de oxido de titanio
caracterizado por ter uma estrutura cristalina ortorrdmbica, cuja célula unitaria é descrita
pelos grupos espaciais 59 Pmmn, 63 Amma, 71 Immm e 63 Bmmb, a qual foi nomeada pelos
autores como JT, termicamente estavel e com uma morfologia nanofibrilar e/ou nanotubular
constituida por camadas estruturais empilhadas dobradas ou enroladas em suas partes
internas, ou formadas de semitubos sobrepostos. Reivindicagdo 2 pleiteia um material
nanoestruturado de éxido de titanio, como reivindicado em 1, caracterizado por uma célula
unitaria com simetria ortorrémbica, ser descrita por grupos espaciais diferentes: 59 Pmmn, 63
Amma, 71 Immm e 63 Bmmb. O trecho da reivindicagdao 2 “ser descrita por grupos espaciais
diferentes: 59 Pmmn, 63 Amma, 71 Immm e 63 Bmmb” é inconsistente com o citado na
reivindicacdo 1, da qual é dependente, e, portanto, a reivindicagdo 2 continua incidindo no
artigo 25 da LPI por ndo ser clara e precisa. Além disso, a expressdo “grupos espaciais
diferentes: 59 Pmmn, 63 Amma, 71 Immm e 63 Bmmb” ndo foi encontrada no relatério
descritivo de forma a fundamentar o pleito da reivindicagdo 2 (artigo 25 da LPI) e também
possibilitar sua realizagdo por técnico no assunto (artigo 24 da LPI).

TBR420/19 O presente pedido trata de processo para obten¢do de briquetes através de
residuos metdlicos que possui como componentes residuos metalicos reciclaveis, cal hidratada
e melago de cana-de-agtcar. Reivindicagdo pleiteia PROCESSO PARA OBTENCAO DE BRIQUETES
ATRAVES DE RESIDUOS METALICOS, caracterizado por uma composi¢do utilizando residuos
metalicos reciclaveis, cal hidratada e melagco de cana de aglcar, o processo consiste
primeiramente na estocagem dos residuos reciclaveis metalicos de qualquer natureza em silos
(1) equipados com peneiras vibratdrias (2) que permitem a separagdo das particulas inserviveis
ao processo, um segundo silo (3) armazena cal hidratada, enquanto o melago de cana de
acucar é disposto em tanque vertical (4), o processo inicia-se com a sele¢do dos materiais em
dosagem pré-determinada efetuada de forma automatizada e controlada por valvulas
medidoras de vazdo e balancgas eletronicas, sendo os materiais depositados sobre correia
transportadora primaria (5) que os conduz para o interior de um misturador horizontal (6),
sendo esta fase do processo controlado de forma computadorizada e de fluxo continuo, no
misturador (6) os materiais sofrem o processo de homogeneizagdo, produzindo uma massa
gue é conduzida para o interior do silo de abastecimento da briquetadeira (7), esta dotada de
uma rosca sem fim que pressiona a massa contra dois rolos matrizes, que giram em sentidos
opostos, formando os briquetes que sdo retirados da mdaquina briquetadeira e posicionados
sobre uma correia transportadora secunddria (8) para serem despejados em uma peneira
vibratéria (9) que promove a separacdo dos finos de briquetes, material este que apods ser
peneirado é reconduzido a correia de alimentagdo primaria (5) através de uma correia
transportadora tercidria (10) posicionada abaixo da dita peneira vibratéria (9), os briquetes
selecionados no peneiramento sdo conduzidos pela vibragdo a uma correia transportadora
radial (11) para o armazenamento. Na analise técnica do presente pedido verificou-se que as
caracteristicas essenciais para definir a invencdo ndo foram descritas na reivindicacdo
independente, conforme determinam os itens 3.42 e 3.44 da Resolugdo 124/2013 e o Art. 25
da LPI. Portanto, ndo foi especificado as caracteristicas do processo como: (i) as faixas de
temperatura relacionadas com o tipo do ligante utilizado; (ii) o tempo do procedimento de
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cura; (iii) a quantidade de cada elemento no processo para a obtencdo de briquetes; (iv) a
pressdo utilizada para formagdo do briquete; e (v) a faixa granulométrica dos materiais sélidos.
Desse modo, a reivindicacdo independente ndo apresenta o requisito de clareza, por ndo
caracterizar as particularidades do processo, de acordo com o Art. 25 da LPI, enquanto o
relatério descritivo ndo descreveu o processo de maneira suficientemente clara e precisa, a
ponto de ser reproduzido, de acordo com o Art. 24 da LPI.

TBR490/19 Reivindicagdo 1 pleiteia Método de producdo de ferro reduzido direto,
caracterizado pelo fato de que compreende as etapas de: secar a matéria-prima do ferro
oxidado selecionada a partir de um grupo incluindo minério de ferro e poeira da fabricacdo de
ferro gerada em um processo de fabricacdo de ferro para ter um teor de umidade
predeterminado; misturar a matéria-prima do ferro oxidado apds ser submetida a etapa de
secagem e um material de redugdo possuindo um teor de umidade predeterminado para obter
uma mistura; pulverizar a mistura obtida na etapa de mistura para peneira de menos 80% para
ter um didmetro de particula de 150 um a 300 um e para ter um teor de umidade da mistura
na faixa de 1% a 3%; amassar a mistura apds o teor de umidade da mistura apds ser submetida
a etapa de pulverizacdo ser ajustado; aglomerar a mistura apds ser submetida a etapa de
amassamento para ser aglomerada, e reduzir o aglomerado obtido na etapa de aglomeracao
através de um forno de soleira rotativa para gerar o ferro reduzido direto. Na andlise do
guadro reivindicatério apresentado na peticdo de recurso verificou-se que a reivindicacdo
independente 1 ndo especificou explicitamente todas as caracteristicas essenciais necessarias
para definir a invencdo, conforme determinam os itens 3.39, 3.42 e 3.44 da Resolugdo
124/2013 e o Art. 25 da LPI. A reivindicacdo independente 1, da peticdo de recurso, descreveu
o método de forma genérica, o que provoca um esfor¢o indevido de experimentagao, sendo
necessario: (i) a especificagdo dos teores de umidade em cada etapa do método; e (ii) a
especificacdo da faixa granulométrica dos materiais em cada etapa do método. Desse modo,
sera atendido o disposto no item 3.39 da Resolugdo 124/2013 e o Art. 25 da LPI.

TBR688/19 Reivindicacdo 1 pleiteia Processo para a produgdo de tiras (1) de aco, de
preferéncia ago-silicio de grdo orientado, ou de aco de multiplas fases ou de um ago com
teores de liga comparativamente altos [...] caracterizado por a temperatura definida (T2) se
situar acima de 1200C até 1300C. A reivindicagdo 2 pleiteia Processo, de acordo com a
reivindicacdo 1, caracterizado pelo fato de que a elevada temperatura definida (T2) se situa
entre 1.150C e 1.350C. O recorrente cumpriu parcialmente as exigéncias formuladas, a saber:
as reivindicagdes dependentes 2 e 3 apresentaram faixas de temperatura que excederam as
limitagdes das caracteristicas compreendidas na reivindicagdo independente 1, o que contraria
oitem Il do Art. 6 da IN 30/2013 e o Art. 25 da LPI.

TBR532/19 Reivindicacdo 1 pleiteia Processo de inibi¢do de emissdo de particulados durante
atrito de pelotas de minério de ferro tratadas termicamente caracterizado pelo fato de
compreender as etapas de: a) retirada das pelotas de minério de ferro tratadas termicamente
a uma temperatura na ordem 200 2C; e b) aspersdo de um derivado alcodlico sobre as pelotas
de minério de ferro tratadas termicamente. Na analise do quadro reivindicatério apresentado
na peticdo inicial verificou-se que a reivindicacdo independente 1 ndo especificou
explicitamente todas as caracteristicas essenciais necessarias para definir a invencdo,
conforme determinam os itens 3.39, 3.42 e 3.44 da Resolugdo 124/2013 e o Art. 25 da LPI. A
reivindicacdo independente 1, da peticdo inicial, descreveu o método de forma genérica, o que
provoca um esfor¢o indevido de experimentagdo, sendo necessario: (i) a especificacdo do
material aspergido; e (ii) a especificacdo da quantidade de material por tonelada de pelota.
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Desse modo, serd atendido o disposto no item 3.39 da Resolugdo 124/2013 e o Art. 25 da LPI.
A invengdo estd claramente descrita na reivindicagao independente 1 formulada a seguir: 1
“Processo de inibicdo de emissdo de particulados durante atrito de pelotas de minério de ferro
tratadas termicamente caracterizado por compreender as etapas: a) retiradas das pelotas de
minério de ferro tratadas termicamente a uma temperatura de 200°C; b) aspersdo de glicerina
sobre as pelotas de minério de ferro tratadas termicamente numa propor¢ao de 500 g por
tonelada de pelota tratada termicamente.

TBR33/19 A ANVISA ressaltou que as reivindicagcdes independentes 1 e 8 apresentam em suas
redagbes trechos que ndo sdo caracteristicas técnicas de composicOes, tais como: a dita
composi¢dao imunogénica sendo formulada como uma vacina para administracdo in vivo a um
hospedeiro, em que os componentes individuais da dita composi¢do sdo formulados de uma
forma em que a imunogenicidade dos ditos componentes individuais ndo é prejudicada pelos
outros componentes individuais da dita composicdo (reivindicacdo 1) e: em que o toxoide
pertussis, hemaglutinina filamentosa, aglutinogénios fimbriais, pertactina, toxoide diftérico,
toxoide tetanico e poliovirus sdo formulados de modo que a imunogenicidade dos ditos
componentes individuais ndo é prejudicada pelos outros componentes individuais da
composicdo (reivindicagdo 8). Alegou que tais trechos estdo relacionados a resultados
alcancados com o uso da composi¢do (manter a imunogenicidade dos antigenos individuais em
mistura) e ndo definem a composi¢do com precisdo. Em analise ora realizada, verificou-se que
as reivindicacbes independentes 1 e 8 referem-se a composicdo (produto) e encontram-se
caracterizadas por seus componentes (caracteristicas de produto), atendendo, assim, ao
disposto no artigo 25 da LPI. Neste caso, uma vez que os trechos citados pela ANVISA ndo sao a
Unica forma de caracterizar as composi¢des, entende-se que os mesmos podem ser mantidos
na redac¢do das reivindicagGes, pois ndo causam confusdo quanto a matéria pretendida, que
encontra-se clara e precisamente definida pelos componentes das composic¢oes.

TBR293/19 Reivindicacdo 1 pleiteia METODO PARA A OBTENCAO DE PLANTAS DE SOJA,
transplastdbmicas férteis, caracterizado pelo fato de compreender as etapas de: (a)
transformacdo de tecidos embriogénicos obtidos a partir de embrides imaturos de plantas de
soja com um vetor apropriado para a transformacdo de plastideos; (b) selecdo dos tecidos
transformados; e (c) regeneracdo de plantas transplastomicas férteis a partir dos tecidos
transformados; em que o vetor apropriado para a transformacdo de plastideos é um vetor que
compreende pelo menos duas sequéncias homélogas a uma zona do plastoma da planta de
soja a ser transformada, em que as mencionadas sequéncias homélogas flanqueiam pelo
menos um cassete de expressdo, e sendo que as ditas sequéncias homdlogas correspondem a
sequéncias que permitem a integracdo do cassete de expressdao em uma regido intergénica do
plastoma. Quando o recorrente define a regido de pareamento como aquelas que
correspondem a sequéncias que permitem a integracdo do cassete de expressdo em uma
regido intergénica do plastoma, ele, em vez de definir a sequéncia que ele vai usar, ele define
o efeito que ele espera obter, isto é, a integracdo do cassete de expressao em uma regido
intergénica do genoma. Transforma¢do de tecidos (..) com vetor apropriado para
transformacdo nao é uma definicdo clara e precisa, pois inclui uma quantidade tdo grande de
vetores que é impossivel que o relatério descritivo descreva e fundamente isso tudo. Quando
o recorrente alega que: ndo hd qualquer razdo para duvidar de que o efeito técnico também
possa ser obtido através do uso de outras regiGes intergénicas, o recorrente subverte a logica
de que é papel do inventor na barganha pelo direito de monopdlio demonstrar que a
integralidade do que reivindica é factivel e pode ser colocada em pratica pelo técnico no
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assunto sem experimentagao indevida. S6 ha demonstragao no presente pedido para o uso da
regido intergénica localizada entre o gene trnV e o gene rps12/7. N3o é preciso a apresentagdo
de exemplos exaustivos de todas as variacBes possiveis, mas ndo é possivel com base na
demonstracdo de uma Unica regido extrapolar para todas as demais. Pode-se supor que assim
seja, mas na auséncia de demonstracdo de que é assim, resta apenas a regido para a qual estd
comprovada que efetivamente funciona. Concorda-se com o recorrente que a limitagdo a
sequéncias IDs especificas em um método tal como o que é ora reivindicado seria um exagero
diante da demonstragao de que o problema técnico estava na sequéncia equivocada da regiao
intergénica especifica. Contudo, tal regido sé é reivindicada na reivindicacdo 2 do presente
pedido. Na reivindicacdo independente de vetor, reivindicagdo 6, tal restricdo ja foi realizada,
mas a reivindicacdo de método permanece extremamente ampla e ndo pode ser aceita. Tal
redacdo inclui em seu escopo um método de transforma¢do em quaisquer outras regides
intergénicas, sendo que o presente pedido somente possui demonstracao experimental para a
regido localizada entre o gene trnV e rps12/7. Ndo ha que se falar em caréncia de atividade
inventiva para essas demais regides, o dbice ao patenteamento é anterior a avaliagdo dos
requisitos de acordo com o artigo 8, residindo no fato de que ndo ha fundamentacdo
experimental que sustente reivindicagdo tdo ampla.

TBR18/19 Foi visto que o ativador de solo definido nos exemplos | e Il do pedido é novo e
inventivo, frente aos documentos D1 e D2. No entanto, o quadro reivindicatdrio apresentado
na fase recursal ndo pleiteia o ativador de solo seco tal como revelado nos exemplos | e Il do
pedido em questdo, uma vez que nao define o percentual massico de seus componentes.
Reformular a reivindicacdo independente 1, de modo a explicitar a sua composicdo massica, da
seguinte forma: no item (a), substituir lignossulfonato por 83% em peso seco de
lignossulfonato, e no item (b), substituir massa seca de microorganismos por 10% em peso de
massa seca de microorganismos.

TBR64/19 Tanto o termo "plasticizacdo" na etapa (4) quanto a "obtencdo do compdsito” na
etapa (5) do processo pleiteado na reivindica¢do 1 falham em indicar/definir as condi¢des de
obtengdo das composi¢cdes em que o amido é termopldstico. O termo plasticizacdo é um termo
vago para definir as condi¢ées de formacdo de um material termoplastico. Tomando por
analogia os materiais plasticos, cada um deles é plasticizado (amolecido para ser moldado) em
condicGes proprias pelo fato de possuirem caracteristicas diferentes: natureza, pesos
moleculares, polidispersao, tipo (linear ou ramificado), diferentes temperaturas de transicdo
vitrea (Tg) e temperatura de fusdo (Tm). Conforme descrito no estado da técnica, os amidos
nativos obtidos de diferentes fontes apresentam teores de amilose e amilopectina distintos,
enquanto existem também no mercado amidos modificados que se diferenciam quanto ao
grau de modificacdo, o que certamente pode influenciar as condi¢des de obtencdao do amido
termoplastico. Além disso, a adi¢cdo de fibras e de cargas ao amido ainda que ndo impeca a
formacdo de amido termoplastico, pode demandar condi¢Ges de processamento diferenciadas
para fornecer um material no qual estes componentes estejam homogeneamente distribuidos
por toda a matriz de amido. Faz-se necessdrio definir o processo de forma clara e precisa na
reivindicagdo 1, em atendimento as disposicdes do artigo 25 da LPI.

TBR223/19 A invengdo prové métodos de tratamento de deficiéncia de alfa-galactosidase A.
Formas de dosagem, métodos de administracdo e métodos de analise de alfa-galactosidase A
humana sdo também incluidos. Em relagdo aos métodos de avaliagao de preparac¢des de a-Gal
A caracterizado por compreender obter ou prover uma primeira preparacdao de a-Gal A de
teste e determinar se a preparagdo tem uma ou mais das caracteristicas (1) a (7), tem-se que o
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presente pedido ndo revela as etapas fundamentais deste processo, tais como: (i) material de
partida, (ii) produto final obtido e (iii) etapas necessarias para se atingir o objetivo proposto no
processo. Isso porque as aGal A sdo enzimas produzidas em sistemas de cultura de células e,
assim sendo, dependendo do tipo celular utilizado para sua producao, o resultado esperado
dessa producdo em batelada é um Unico tipo de a-Gal A em relacdo as modificacdes pos-
tradicionais. Tais modificacdes dependem do maquinario celular do hospedeiro produtor,
sejam células CHO, células humanas ou outras células. Nao ha descricdao, no pedido, de algum
método que resulte em uma produgao de diversos tipos de a-Gal A em um mesmo material de
partida que pudesse ser, posteriormente, purificado com a utilizacdo dos parametros descritos
na reivindicacdo 1 do pedido. Além disso, como nao ha, no pedido, nenhuma demonstragdo de
tal hipotética selecdo de a-Gal A com propriedades desejadas a partir de uma mistura de
diferentes a-Gal A, ndo é possivel afirmar que apenas um dos pardmetros (1) a (7) seria
suficiente para garantir uma selecdo apropriadamente vantajosa de a-Gal A. Diante da
auséncia de resultados relativos a este suposto processo de selecio de a-Gal A com
propriedades vantajosas a partir de um material de partida contendo uma mistura de
diferentes a-Gal A com propriedades distintas, também nao é possivel afirmar que tal método
seria eficaz mesmo com a utilizagdo dos 7 parametros [(1) a (7)] em combinagdo. Assim sendo,
tal método ndo encontra-se suficientemente descrito e seu pleito de prote¢do ndo encontra
fundamentac¢do no relatério descritivo do pedido, estando em desacordo com o disposto nos
artigos 24 e 25 da LPI, respectivamente.

TBR284/19 Pedido refere-se a (i) método de producdo de planta transgénica com teor de dleo
aumentado em relagdo a planta controle ndo transgénica e a (ii) método de recuperagdo do
dleo produzido pela planta transgénica. Acredita-se que a expressao "planta transgénica com
percentagem aumentada do éleo da massa de sementes", presente no quadro reivindicatorio,
é proveniente de uma tentativa de traducdo do inglés "plant having an increased percentage
of seed mass that is oil". Porém, entende-se que tal traducdo ndo resulta na redacdo mais
apropriada em lingua verndcula, uma vez que a expressdo "dleo da massa de sementes" nao
reflete de forma apropriada a matéria do presente pedido. Neste sentido, entende-se que uma
redacdo mais apropriada seria "planta transgénica (ou transformada) com conteudo (ou teor
ou percentagem) de 6leo aumentado (a) quando comparado (a) com plantas ndo transgénicas
(ou ndo transformadas)". Adequar as redacgdes: “percentagem aumentada do 6leo da massa
de sementes" e "percentagem da massa de sementes que é 6leo" a redagdes mais apropriadas
gue reflitam a matéria do pedido em lingua vernacula.

TBR250/19 Reivindicagdo 26 pleiteia Composi¢do concentrada antimicrobiana caracterizada
por compreender: uma composicdo de acido peroxicarboxilico de cadeia média efetiva para
reduzir o dano microbiano sobre uma superficie da ave doméstica; a composicdo
compreendendo: de 0,5 a 5% em peso de acido peroxicarboxilico de cadeia média; de 1 a 10%
em peso de acido carboxilico de cadeia média; de 5 a 97% em peso de dgua; e de 1 a 20% em
peso de formador de microemulsdo; a composicdo compreendendo uma microemulsdo, em
gue a composicdo é isenta de acido acético, acido peroxiacético ou uma mistura destes. As
reivindicacbes 26 a 29 empregam expressbes genéricas como formador de microemulsdo e
solubilizador, que ndo definem de maneira clara e precisa a matéria ora pleiteada. Além disso,
é importante ressaltar que os predmbulos das reivindica¢des 2, 4, 27 e 28 ndo estdo claros e
precisos, uma vez que ndo tratam somente de composi¢cdes concentradas antimicrobianas.
Tais reivindicagbes também englobam composi¢cdes diluidas prontas para uso como
antimicrobiano, como, por exemplo, composicdes compreendendo 5 ppm de acido
peroxioctandico.
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TBR279/19 O pedido se refere a uma vacina para gados contra nematddio Ostertagia ostertagi
causador da gastroenterite parasitica (PGE). A primeira instdncia tem razdo quando alega que
no presente pedido ndo ha evidéncias experimentais de que a proteina da SEQ ID No 10 seja
de fato capaz de, ao ser administrada aos animais, prevenir infeccdes por Ostertagia ostertagi.
Isto é, ndo ha suporte experimental no relatério descritivo que fundamente uma reivindicacao
de vacina. O argumento de auséncia de dados experimentais ndo suporta enquadramento
para auséncia de atividade inventiva, mas, sim, para auséncia de fundamentacdao da matéria
reivindicada no relatdrio descritivo, isto &, artigo 25 da LPI.

TBR401/19 Reivindicacdo preferencial proposta na fase recursal: Método para a producgdo de
acido lactico ou um sal do mesmo, onde amido é submetido a um processo de sacarificacdo e
fermentacao simultaneas, compreendendo: sacarificar o amido em um meio compreendendo
pelo menos uma glicoamilase, e no caso do amido estar em forma sdlida, uma etapa de
liguefacdo e, simultaneamente fermentar o amido em um pH de 5 a 5,80 e a uma temperatura
de 40 a 652 C usando um microorganismo, e opcionalmente isolar o acido lactico do meio, o
referido método sendo caracterizado pelo fato de que um microorganismo produtor de acido
latico moderadamente termofilico é usado, o qual é adaptado a uma faixa de pH de 5 a 5,80, e
em que o referido microorganismo é derivado de uma cepa de Bacillus coagulans, Bacillus
thermoamylovorans, Bacillus smithii, Geobacillus stearothermophilus ou de uma misturas dos
mesmos. Em relacdo a temperatura, tem-se que o relatdrio descritivo revela faixa de
temperatura de 30 a 65°C, preferivelmente 40 a 602C, mais preferivelmente 50 a 602C
enquanto os Exemplos revelam faixa de temperatura de 54 a 562C. A escolha da faixa de
temperatura de 40 a 652C parece ser aleatdria e ndo decorrente da matéria efetivamente
concretizada no pedido (temperatura entre 54 e 562C). Em relagdo ao pH, tem-se que o
relatério descritivo revela faixa de pH de 3,0 a 8,5, preferivelmente 5,0 a 6,0, mais
preferivelmente 5,35 a 5,8, mais preferivelmente 5,5 a 5,6 enquanto os Exemplos revelam
faixa de pH de 5,55 a 5,75. A escolha da faixa de pH de 5 a 5,8 parece ser aleatdria e ndo
decorrente da matéria efetivamente concretizada no pedido (pH entre 5,55 e 5,75). Desta
forma a reivindicagdo ndo atende ao artigo 25 da LPI.

TBR417/19 Inicialmente, entende-se que as traducdes "induzido" e "reprimido" para as
expressdes em inglés "up regulated" e "down regulated", respectivamente, ndo sdo as
traducdes mais apropriadas e usuais na técnica. Isso porque a palavra "induzido" leva a crer
gue O gene ndo era expresso e passou a ser, o que nao é o caso, assim como a palavra
"reprimido" leva a crer que o gene era expresso e passou a ndo ser mais expresso, o que nao é
o caso. Nas argumentacdes apresentadas por intermédio da peticdo de recurso a recorrente
utilizou as palavras "suprarregulado" e "infrarregulado". Entende-se que tais tradugdes sao
mais apropriadas. Assim sendo, solicita-se a recorrente que reapresente todo o pedido
(relatorio descritivo e quadro reivindicatério) com a corregao das traducdes, de "up regulated”
e "down regulated" para "suprarregulado" e "infrarregulado", respectivamente.

TBR363/19 Reivindicagdo 20 pleiteia Método de identificar um substrato de xilanase,
caracterizado pelo fato de que compreende as seguintes etapas: (a) fornecer um polipeptideo
como definido na reivindicagdo 5, 9, 11 ou 15, ou polipeptideo quimérico como definido na
reivindicacdo 3, ou codificado pela sequéncia de acido nucléico como definida na reivindicacao
1, 2,4,6,7, 8, ou 10, a variante do acido nucléico produzido pelo método como definido na
reivindicagdo 12, ou o acido nucléico com o cédon alterado produzido pelo método como
definido na reivindicacdo 13; (b) fornecer um substrato teste; e (c) contatar o polipeptideo de
etapa (a) com o substrato teste de etapa (b) e detectar um decréscimo na quantidade de
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substrato ou um aumento na quantidade de produto de reagdo, onde um decréscimo na
quantidade do substrato ou um aumento na quantidade de um produto de reacdo identifica o
substrato teste como um substrato de xilanase. As reivindica¢des 20 a 33 tém todas a mesma
estrutura, isto é, um predambulo contendo um método para alguma coisa, por exemplo,
produzir uma planta transgénica em que o método é caracterizado por uma primeira etapa de
fornecer uma sequéncia de acordo com as reivindicagdes 1, 2, 4, 6, 7 ,8 ou 10 e a segunda
parte é acdo contida no preambulo, no exemplo, produzir a planta transgénica a partir do item
(a). Essas treze reivindicagbes tratam de treze métodos distintos, de produzir planta
transgénica, preparar molécula, aumentar a tolerancia, etc nenhum dos quais foi efetivado ou
descrito no relatdrio descritivo nem para as 4 xilanases reveladas a partir do exemplo 6, muito
menos para todas as sequéncias contidas nas reivindicac¢des 1, 2, 4, 6, 7,8 ou 10, menos ainda
para as variantes que podem ser geradas pelas metodologias 12 ou 13. Trata-se de uma
amplitude absurdamente grande. Em consequéncia, as reivindicacdes 20 a 33 devem ser
excluidas em face dos Arts. 24 c/c 25

TBR289/19 As reivindicagBes 14 e 17 caracterizam o virus de diarreia bovina (BVDV) como
"morto", quando na verdade a designacdo correta seria inativado, visto que virus ndo sdo
organismos vivos. Sendo assim, considera-se que as reivindicagdes supracitadas ndo atendem
o disposto no artigo 25 da LPI.

TBR428/19 Reivindicacdo 1 pleiteia Cepa de Escherichia coli aroA-, caracterizada pelo fato de
que compreende um gene aroA introduzido por conjugacdao contendo uma dele¢ao, em que a
cepa compreende as caracteristicas de identificacdo da cepa depositada com a American Type
Culture Collection sob o numero especificado PTA-5094, as referidas caracteristicas de
identificacdo compreendendo uma deficiéncia na biossintese de aminoacidos aromaticos. A
referida reivindicacdo continua fazendo referéncia as caracteristicas de identificacdo da cepa
de E. coli e que a simples introdugdo do texto "compreende um gene aroA introduzido por
conjugacao contendo uma dele¢do" ndo caracteriza de forma clara e precisa a matéria objeto
de prote¢do de acordo com o art. 25 da LPI. Ndo esta claro se qualquer delegdo no gene aroA
resulta em deficiéncia na biossintese de aminoacidos aromaticos, por exemplo. Desta forma,
considera-se que o atual quadro ndo atende o disposto no art. 25 da LPI

TBR520/19 Reivindica¢do 1 pleiteia Método para preparacdo de um extrato de folhas de hera
estdveis a armazenagem usando um agente de extracdo, sendo que o dito extrato compreende
pelo menos os constituintes hederacosideo C e alfa hederina, caracterizado pelo fato de que
compreende as seguintes etapas: (a) triturar uma quantidade de folhas de hera secas, (b) cozer
no vapor a quantidade triturada de folhas de hera secas com vapor de agua quente por um
periodo de 1 a 30 segundos e a uma temperatura de 90°C a 140°C; (c) extrair mediante a
adicdo do agente de extracdo, em que o agente de extracdo é uma mistura alcool/agua; e (d)
onde apropriado, secar o extrato deste modo produzindo um extrato de folhas de hera
possuindo um conteudo de a-hederina de < 0,85%. . No parecer anterior a reivindicacdo 1 de
método de preparacdo do extrato de Hedera helix foi rejeitada com base no art. 25 da LPI, pois
omitia caracteristicas consideradas essenciais para a obtencdo de um extrato com uma relacao
definida de hederacosideo C/a-hederina, tais como: (i) tempo e temperatura de cozimento no
vapor, (ii) solvente de extracdo e (iii) teor maximo de a-hederina extraida. Tendo em vista a
inclusdo do conteldo das antigas reivindicagdes 3, 5, 7 e 13 na reivindicacdo 1 de QR-4,
considera-se esta objecdo superada. Contudo, este colegiado aponta a seguir algumas
objecGes fundamentadas no art. 25 da LPI, conforme discorrido a seguir: a) o material vegetal
utilizado no tratamento de doengas do trato respiratdrio esta caracterizado pelo nome popular
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ou vulgar da espécie vegetal (hera - Hedera helix). Pondera-se que reivindicagdes definidas por
nomes populares de espécies de plantas ndo sdo apropriados uma vez que essas designagdes
ndo apresentam uma definicdo precisa da matéria, ja que diversas espécies vegetais podem
apresentar o mesmo nome vulgar, como é o caso da Hedera canariensis, além de haver
variacdo de nome dependendo do local geografico e cultura. Portanto, a redacdo das
reivindicacdes independentes 1 e 13, e todas as suas dependentes, ndo permite a
caracterizacdo do objeto de protecao de forma clara e precisa, como determina o Artigo 25 da
LPI e a IN n2 30/2013 Art. 42 (lll). Para que a nova reivindicagdo 1, referente método de
obtencdo do extrato, esteja de acordo com as disposicdes do artigo 25 da LPI, a Recorrente
devera substituir todas as ocorréncias do nome vulgar da planta (hera) seu pelo nome
cientifico (Hedera helix)

TBR599/19 Com referéncia a objecdo relativa a falta de clareza, a recorrente entende que a
indicacdo do nome do gene codificante de cada enzima tal como ocorre no quadro
reivindicatério emendado ora apresentado torna cada gene especifico facilmente identificavel
para um técnico no assunto. A recorrente ressaltou que, com base na nomenclatura genética
internacional, um gene bacteriano é convencionalmente designado por um simbolo de trés
letras, em minusculo e em italico e que, se vdrios genes governarem fung¢des relacionadas,
estes sdo ainda distinguidos por uma letra mailscula. Assim sendo, a recorrente informou que
os genes udhA, qor, pgi, pfkA e pfkB sdo agora nomeados no quadro reivindicatério de acordo
com tal nomenclatura. Como ilustragao adicional de que os nomes de genes presentes no
qguadro reivindicatdrio fornecem clareza suficiente, os artigos em anexo confirmam que os
genes udhA, qor, pgi, pfkA e pfkB foram identificados em E. coli e fornecem sua caracterizagado.
Desta forma, a recorrente entende que a objecdo relativa a falta de clareza quanto aos genes
citados nas reivindicacBes resta superada e que a matéria encontra-se suficientemente
descrita e devidamente concretizada no pedido. apds analise das referéncias do estado da
técnica trazidas pela recorrente por intermédio da peticdo de recurso, verificou-se que as
nomenclaturas udhA para transhidrogenase sollvel, qor para quinona oxidoredutase, pgi para
fosfoglicose isomerase e pfkA/pfkB para fosfofrutoquinase sdo usuais na técnica e, desta
forma, passiveis de serem prontamente reconhecidas pelo técnico no assunto. Portanto, é
possivel reconhecer suficiéncia descritiva, clareza e precisao na matéria do presente pedido.

TBR602/19 Reivindicacdo 1 pleiteia: Método de recombinacdo genética direcionada em célula
de planta hospedeira, caracterizado pelo fato de compreender a introducdo, na célula de
planta hospedeira, de uma molécula de acido nucléico que codifica uma nuclease de dedo de
zinco (ZFN) direcionada para um locus cromossomal alvo de um hospedeiro enddgeno
escolhido; a inducdo da expressdo da ZFN dentro da célula de planta hospedeira; e a
identificacdo de uma célula hospedeira recombinante em que o locus cromossomal alvo de um
hospedeiro enddgeno selecionado exibe uma mutagdo, em que a célula hospedeira
recombinante ndo é uma célula de planta macho estéril. Em andlise ora realizada, verificou-se
gue o presente pedido, de fato, revela a ocorréncia de alteragdes permanentes no genoma de
plantas causadas pela atua¢do de ZFN de forma direcionada a loci especificos no genoma,
sendo que tais alteragdes ndo se limitam a mutagdes com inativacdo do gene. Em relagdo a
objecdo referente a falta de fundamentagdo da expressdo “uma mutacdo”, a recorrente
argumentou que tal expressdo encontra-se fundamentada no relatdrio descritivo, assim como
nos Exemplos do pedido e nos dados adicionais apresentados. Em analise ora realizada,
verificou-se que o presente pedido, de fato, revela a ocorréncia de alteragdes permanentes no
genoma de plantas causadas pela atuacdo de ZFN de forma direcionada a loci especificos no
genoma, sendo que tais alteracdes ndo se limitam a muta¢des com inativacdo do gene
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conforme dados apresentados. Assim sendo, é possivel concordar com a recorrente quanto a
fundamentacdo da expressdo "uma mutacdo", estando a matéria pleiteada de acordo com o
disposto no artigo 25 da LPI.

TBR603/19 Quanto a objecdo referente a auséncia de suficiéncia descritiva (artigo 24 da LPI) e
de clareza e precisao (artigo 25 da LPI) decorrente da definicdo do promotor como sendo um
promotor regulado no desenvolvimento, especifico de organela, especifico de tecido,
constitutivo ou especifico de célula, ou o referido promotor é selecionado do grupo
consistindo em 35S CaMV, 34S FMV, Napin, 7S alfa, 7S alfa, Glob e Lec, a recorrente esclareceu
que as reivindicacdes 3 e 4 sdo reivindicacdes dependentes que, de acordo com o disposto no
item 3.3 da Resolucdo/INPI/N2124/2013, devem incluir caracteristicas adicionais que ndo sdo
consideradas caracteristicas essenciais da invencdo. Neste sentido, a recorrente alegou que as
caracteristicas essenciais da invengdo estdao suficientemente descritas no pedido e
encontramse clara e precisamente definidas na reivindicagdo independente 1. Em relacdo a
definicdo do promotor, concorda-se com a argumentac¢do da recorrente de que o promotor
utilizado no vetor de expressdo é caracteristica adicional ndo essencial da invencdo e,
portanto, pode ser definido pelo nome usual na técnica, uma vez que trata-se de promotores
ja conhecidos do estado da técnica. Ressalta-se que as caracteristicas essenciais da invencao,
guais sejam as 6 dessaturases de Primula juliae, encontram-se clara e precisamente definidas
na reivindicacdo independente 1 por meio de suas Seq ID especificas Seq IDn2 2 e 3.

TBR589/19 Reivindicacdo pleiteia: Processo de producdo da violaceina e deoxiviolaceina
otimizado por planejamento fatorial e analise de superficie de resposta pela Chromobacterium
violaceum, caracterizado pelo fato de compreender as etapas de: a) Fermentacdo de
Chromobacterium violaceum em meio de 0,84% de glicose, 1,24% de extrato de levedura,
1,34% de L-triptofano, 0,10% de peptona, 0,0625mM de Zinco; b) Submeter o material da
etapa (a) a temperatura de 332C, sob agitacdo de 300rpm por 26 horas; Sendo que as
condigbes dos fatores para maximizar a producdo de violaceina e massa celular compreende
um fatorial fraciondrio 25, sendo que o modelo linear é de acordo com as equagdes: V =
0,3600 - 0,016G + 0,033E + 0,001T e CM = 16,586 + 0,410G + 2,025E - 0,059T, Onde V -
Violaceina bruta, CM - Massa celular, G - Glicose, E - Extrato de Levedura, T - L-triptofano. O
novo quadro ndao define a cepa especifica de Chromobacterium violaceum utilizada na
presente invencdo. Contudo, este colegiado entende que qualquer cepa de C. violaceum
produtora de violaceina quando utilizada no processo descrito na nova reivindicacdo 1 levaria
a rendimento semelhante ao da cepa CCT 3496, em termos de violaceina. Entende-se, neste
caso, que a invencdo estd no ajuste dos parametros do processo em si, e ndo na cepa
especifica utilizada, portanto, este grau de generalizacdo é considerado aceitdvel (3.86 da
Resol. 124/2013). Dito isto, considera-se que o novo quadro reivindicatdrio satisfaz o disposto
no art. 25 da LPI.

TBR634/19 Reivindicacdo 1 pleiteia Processo de preparacdo de nanoparticulas de prata via
biossintética caracterizado por possuir as seguintes etapas: a. Um fungo com atividade de
nitrato reductase e presenca de derivados de antraquinona, selecionado dentre, cepas de
Fusarium oxysporium, Fusarium subgentinans, Fusarium graminearum, Fusarium alomini,
Fusarium equiseti, Fusarium solaniglicerum, Desulfovidro sp, Piriformospora, Pisolithus sp,
Streptomyces sp, Sporisorium sp, Penicillium sp, Neurospora sp, Aspergillus, sp,
preferencialmente cepas de Fusarium oxysporium, é cultivado em meio liquido,
preferencialmente em extrato de malte, na concentracdo de 2 a 4%, e extrato de levedura na
concentracdo de 0,3% a 1,0%, em temperatura de crescimento da massa fungica entre 27-
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290C por 6 dias; b. Posteriormente, a biomassa é filtrada e incubada em agua destilada por 72
horas, a temperatura de 282C; c. Por filtragdo, o fungo (biomassa) é separado do liquido; d.
Solucdo de nitrato de prata, em concentracdes entre 0,1-1,5 10-3M, é adicionado somente ao
liguido filtrado (extrato fungico) e incubado por 28 horas, sendo que o referido extrato fungico
compreende a enzima nitrato reductase e derivados de antraquinona, obtidos apds a
incubacdo da etapa (b); e e. Obtencdo de nanoparticulas de prata com didametros de 3nm. Fica
mantida a objecdo sobre a clareza (art. 25 da LPI) da reivindicagdo 1, pois a referida
reivindicagdo apresenta uma redacao trucada e ndo esclarece que a nitrato redutase e os
derivados de antraquinona sao produzidos pelo fungo e estdao presentes no filtrado da cultura,
conforme apontado nos pareceres anteriores. Fica mantida a objecdo sobre a clareza (art. 25
da LPI) da reivindicagdo 1 no que diz respeito a concentracdo final do nitrato de prata no
filtrado de cultura.

TBR771/19 Reivindicacdo 1 pleiteia Método para separar células espermaticas, caracterizado
por compreender: Resfriar ditas células espermaticas obtidas de um bovino, equino ou ovino a
uma temperatura na faixa de 7C a 17C antes de corar ditas células espermaticas; Corar ditas
células espermaticas com corante Hoechst 33342 em uma temperatura entre 30C a 39C;
Determinar uma caracteristica de sexo de uma pluralidade de ditas células espermaticas;
Separar dita pluralidade de células espermaticas com base em dita caracteristica de sexo em
uma populagdo tendo cromossomo X e uma populagdo tendo cromossomo Y; e Coletar pelo
menos uma de dita populagdo tendo cromossomo X e dita popula¢do tendo cromossomo Y. O
método para separar células espermaticas deve ser clara e precisamente definido por suas
etapas essenciais, incluindo as temperaturas e tempos de incubacdo em cada etapa, quando
couber. Neste sentido, em relacdo a reivindicagdo 1, tem-se que: A etapa de resfriamento do
esperma antes da coloracdo é etapa essencial do método. Nado hd, no relatério descritivo do
pedido, nenhum resultado referente as temperaturas de 7C e 17C. Assim sendo, entende-se
que tais temperaturas ndo encontram-se tecnicamente fundamentadas no pedido. Neste
sentido, verificou-se que o relatério descritivo do pedido revela melhores resultados quando
utilizado resfriamento a 15C . Além disso, o tempo de incubacdo é essencial para definir clara e
precisamente esta etapa do método. O relatério descritivo revela, em seus exemplos, tempo
de incubagdo de 18 horas. Para atendimento ao disposto no artigo 25 da LPI (fundamentagao,
clareza e precisdo), a recorrente deve definir o tempo (18 horas) e a temperatura (15C) da
etapa de resfriamento das células espermaticas antes da coloragao.

TBR771/19 A reivindicacdo 1 determina que o método se aplica a células espermaticas de
bovino, equino ou ovino. Por sua vez, a reivindicagao 3, dependente da reivindicagdo 1, amplia
as espécies de mamiferos as quais o método se aplica. O escopo de uma reivindicagdo
dependente deve estar contido no escopo da reivindicagdo independente. No presente caso, o
escopo da reivindicacdo dependente é mais amplo (mais espécies de mamiferos) do que o
escopo da reivindicagao independente, estando o quadro em desacordo com o artigo 25 da
LPI.

TBR775/19 Reivindicacdo 1 pleiteia: Burkholderiakururiensis geneticamente modificada
(LMM21) caracterizada por utilizar cepas de bactérias, bem como clonagem e expressdo
constitutiva da transacilase ou cadeia A da raminosiltransferase 1 (RhlA) e cadeia B (RhIB) de
Pseudomonasaeruginosa PAO1.0 micro-organismo transgénico ora pleiteado (reivindicacdo 1)
deve ser clara e precisamente caracterizado pelos transgenes que o mesmo possui, para
conformidade com o disposto no artigo 25 da LPI. No presente caso, a Burkholderia kururiensis
LMM21 geneticamente modificada deve ser caracterizada por compreender os genes rhlA e
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rhIB de Pseudomonas aeruginosa PAO1. Uma sugestdo de redacdo passivel de protegdo seria:
Burkholderia kururiensis geneticamente modificada LMM21 caracterizada por compreender os
genes rhlA e rhIB de Pseudomonas aeruginosa PAO1 sob controle do promotor tac ou qualquer
outro que proporcione expressdo constitutiva nesta plataforma de expressdo, tornando-a
capaz de produzir elevadas quantidades de raminolipideos. Tal redacdo foi sugerida como
exemplo de redagao passivel de ser aceita. Porém, ressalta-se que a escolha da redacdo mais
apropriada a protecado pretendida é de inteira responsabilidade da recorrente.

TBR775/19 Reivindicagdo 2 pleiteia: Método de produgdo de biossurfactantes do tipo
raminolipideos, caracterizado por utilizar a cepa de acordo com a reivindicacdo 1
Burkholderiakururiensis geneticamente modificada (LMM21), construida através da
introdugdo de vetor plasmidial(e.g. pTrc99-A) contendo os genes rhlA e rhiB,in tandem, de
forma a compor um operon artificial sob controle do promotor tac, na cepa selvagem KP23. O
método de producdo de biossurfactantes do tipo raminolipideos ora pleiteado (reivindicagdes
2 a 7) deve ser clara e precisamente caracterizado por suas etapas essenciais, para
conformidade com o disposto no artigo 25 da LPI. Um método de producdo deve ser
caracterizado pelo material de partida, etapas do método de producgdo e produto final obtido.
No presente caso, tal método deve ser caracterizado (i) pelo material de partida (matéria ora
contida nas reivindicagbes 6 e 7), (ii) por cultivar a cepa descrita na reivindicacdo 1 sob
condicbes adequadas para a producdo dos raminolipideos e (iii) pela obtencdo dos
raminolipideos como produto final. As matérias atualmente contidas nas reivindica¢gdes 2 a 5
(reivindicagGes de método) trazem, na realidade, caracteristicas da Burkholderia kururiensis
geneticamente modificada. A caracterizagdo de um método por caracteristicas de um produto
(bactéria geneticamente modificada) acarreta falta de clareza e precisdo a matéria objeto da
protecdo, estando em desacordo com o disposto no artigo 25 da LPIl. Uma sugestdo de redacao
passivel de protecdo seria :Método de producdo de biossurfactantes do tipo raminolipideos
caracterizado por compreender cultivar a Burkholderia kururiensis geneticamente modificada
conforme definida na reivindicacdo 1 na presenca de um substrato utilizado como fonte de
carbono selecionado entre glicerol puro ou bruto, éleo de oliva, dleo de soja, éleo de canola,
6leo de milho, éleo de girassol, 6leo de babacgu, déleo diesel, biodiesel metilico de soja, n-
hexadecano, 6leo mineral, dleo de motor e glicerina loira e obter raminolipideos como
produto final. Tal redacdo foi sugerida como exemplo de redagdo passivel de ser aceita.

TBR749/19 A presente invencdo refere-se a um gene marcador selecionavel negativo ndo-letal
no DNA do esqueleto do vetor de um plasmideo de DNA usado para transformar células de
plantas. Estes transgenes sdo projetados para expressar um produto génico ndo-letal em
células de plantas que contém o DNA do esqueleto do vetor do plasmideo de DNA. No
presente caso, entende-se que o mérito do pedido consiste no método de transformacgao
vegetal novo e inventivo ora proposto, que envolve o uso de plasmideo compreendendo gene
fitoeno sintase fora do T-DNA. Assim sendo, o plasmideo que compreende o gene fitoeno
sintase fora do T-DNA é considerado invencdo acessoéria do método de transformacgdo ora
proposto. Neste sentido, entende-se que ndo ha razdes para supor que outras moléculas
fitoeno sintases diferentes de Seq ID n 1, exemplificada no presente pedido, ndo seriam
eficazes no método ora proposto. Assim sendo, é possivel concordar com a recorrente quanto
a suficiéncia descritiva, clareza e precisdao de método que utiliza plasmideo caracterizado por
compreender gene fitoeno sintase fora do T-DNA como marcador seleciondvel negativo ndo-
letal. Portanto, entende-se que, no presente caso, a matéria conforme pleiteada atende ao
disposto nos artigos 24 e 25 da LPI.
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TBR748/19 A matéria ora pleiteada em grau de recurso por intermédio da reivindicacdo 1
refere-se a processo para aumentar a resisténcia a Phakopsora pachyrhizi em plantas de soja
pelo aumento da quantidade ou funcdo de pelo menos uma proteina BI1. Ocorre que, da
forma ampla como encontra-se redigido, tal método ndo apresenta fundamentacdo no
relatério descritivo do pedido para todo o escopo pleiteado, além de ndo apresentar clareza e
nem precisdo, estando em desacordo com o disposto no artigo 25 da LPI. Isso porque o
relatério descritivo somente ensina a realizacdo do referido processo pela transformacao de
plantas com um DNA codificante de uma proteina Bl1 sob o controle de um promotor
especifico para um tecido diferente de epiderme, de modo a obter aumento na quantidade
desta proteina no tecido diferente de epiderme, ndo ensinando outros processos para
aumentar a quantidade ou func¢do de uma proteina BI1.

TBR748/19 A reivindicagdo 3 refere-se a processo que compreende (a) a transformacdo de
uma célula de planta de soja com um cassete de expressdo recombinante compreendendo
uma sequéncia de acido nucleico codificante de uma proteina Bl em ligacdo funcional com um
promotor especifico para tecido, o promotor ndo tendo essencialmente atividade na epiderme
de folha e o promotor sendo heterdlogo com relacdo a referida sequéncia de acido nucleico
gue codifica a proteina Bl; (b) regeneragdo da planta de soja a partir da célula de planta, e (c)
expressao de referida sequéncia de acido nucleico que codifica uma proteina Bl em uma
guantidade e durante um periodo suficiente para gerar ou aumentar uma resisténcia a
Phakopsora pachyrhizi na referida planta de soja. Assim sendo, verificou-se que a reivindica¢do
3 compreende as etapas essenciais e fundamentais do processo ora proposto, quais sejam (1)
a transformacdo da célula da planta com um 4&cido nucleico codificante de BI, (2) a
regeneracao das plantas transformadas e (3) a expressdao da sequéncia de acido nucleico
codificante de BI, levando a um aumento na quantidade de Bl e, consequentemente, criando
ou aumentando uma resisténcia a P. Pachyrhizi. Porém, foram observadas irregularidades na
reivindicacdo 3. Inicialmente, cabe ressaltar que as Diretrizes para o Exame de Pedidos de
Patente em Biotecnologia, instituidas pela Resolucdo/INPI/N2144/2015, determinam que tanto
acidos nucleicos quanto polipeptideos devem ser clara e precisamente definidos por suas
sequéncias especificas, ndo podendo ser aceitos percentuais de identidade. Neste sentido,
destaca-se o disposto no item 6.2 (b) das referidas Diretrizes. Assim sendo, ndo procede a
argumentacdo da recorrente quanto a possibilidade de definicdo de sequéncia de proteina,
mas ndo de sequéncia de 4acido nucleico, por percentual de identidade, uma vez que as
Diretrizes de Exame deste INPI claramente determinam a impossibilidade de aceitacdo de
definicdo de sequéncias bioldgicas por percentual de identidade, sejam sequéncias proteicas
ou sequéncias de acido nucleico. Adicionalmente, as supracitadas Diretrizes determinam a
impossibilidade de aceitacdo da caracterizacdo de sequéncia de acido nucleico pela proteina
codificada pelo mesmo, por auséncia de clareza e precisdo, contrariando o disposto no artigo
25 da LPI. Assim sendo, para atendimento a condicdo de clareza, precisdo e fundamentacgao da
matéria objeto da protecdo disposta no artigo 25 da LPI, o processo pleiteado por intermédio
da reivindicacdo 3 deve ser clara e precisamente definido pela sequéncia de acido nucleico
introduzida na planta, podendo ser aceitas suas degenera¢des que geram a mesma proteina,
operacionalmente ligada a promotor especifico para raiz, tubérculo ou meséfilo.

TBR173/19 O artificio empregado pela Recorrente no presente pedido dividido de usar um
disclaimer excluindo matéria protegida no pedido original PI0317738, como foi feito no quadro
reivindicatério apresentado na primeira instancia, ndo é aceitdvel pois torna a matéria
imprecisa (Art. 25 da LPI, item 3.83 da Resol. 124/2013). na primeira instancia foi apresentada
a seguinte reivindicacdo para o pedido dividido: Uso de uma quantidade eficaz de um

83



anticorpo antagonista anti-NGF, caracterizado pelo fato de que é para a fabricagdo de um
medicamento para tratamento de dor causada por osteoartrite em um individuo, em que o
anticorpo se liga ao mesmo epitopo de NGF humano ou compete para se ligar ao NGF humano
com um anticorpo compreendendo as sequéncias de aminoacido mostradas nas SEQ ID NOs:1
e 2, e em que o anticorpo compreende uma regido varidvel de cadeia pesada compreendendo
a SEQ ID NO:1 e uma regido variavel de cadeia leve compreendendo a SEQ ID NO:2, em que a
matéria coberta na patente PI0317738-6 é excluida. Desta forma, como no quadro
reivindicatdrio, ora sob exame, a Recorrente exclui o disclaimer da reivindica¢do 1, considera-
se que a objecdo com base no art. 25 da LPI foi superada.

TBR516/19 Reivindicacdo 4 pleiteia Uso de carboxipeptidase-1 de Aspergillus niger,
caracterizado por ter uma proporg¢do de atividade de endoprotease (PU) e de atividade de
carboxipeptidase (CPG) de menos do que 0,01 na preparagdo de um alimento fermentado, em
gue o alimento fermentado é queijo ou um produto derivado de queijo, e em que a
carboxipeptidase-1 possui a sequéncia de aminoacidos selecionada a partir de SEQ ID NO.: 3. A
reivindicacdo 4 de uso da carboxipeptidase-1 (CPD-1) de Aspergillus niger estd redigida de
forma inadequada, pois caracteriza o uso de uma carboxipeptidase por ter uma proporcao de
atividade de endoprotease e carboxipeptidase menor que 0,01. A CPD-1 de A. niger também
apresenta atividade de endoprotease Este entendimento ndo estd suportado pelo relatério
descritivo, portanto, a referida reivindicagdo nao esta clara, precisa e nem encontra amparo no
relatdrio, estando em desacordo com o art. 25 da LPl. No mais, a maneira correta de se definir
uma proteina é por meio de sua SEQ ID NO. como dispde o item 6.1 da Res. 144/15. E assim
que a proteina esta definida na reivindicacdo 1. A definicdo por meio de propriedade e
atividade é uma definigdo que somente pode ser aceita em casos excepcionaisl, o que ndo é o
presente caso ja que a SEQ ID NO. esta disponivel. Além disso, a reivindicacdo independente 4
ndo apresenta interligacdo a reivindicacdo 1, conforme determina o art. 52 (lll) da IN 30/2013 e
estd redigida de forma que o uso pleiteado vai além do uso da CPD-1 no processo de
maturagao queijo pleiteado na reivindicagao 1. Desta forma, a referida reivindicagdo nao esta
suportada no relatério descritivo (art. 25 da LPI), uma vez que os exemplos 4, 5 e 7 sé
mencionam a aplicacdo da CPD-1 no processo de maturagao de queijos. Sugere-se a seguinte
redacdo para a reivindicacdo 4: Uso de uma carboxipeptidase-1 (CPD-1) no processo para
maturac¢do de queijo ou um produto derivado de queijo, conforme definido na reivindicacao 1,
caracterizado pelo fato da carboxipeptidase-1 (CPD-1) de Aspergillus niger apresentar a
sequéncia de aminodacidos da SEQ ID NO.: 3.

TBR780/19 Pedido reivindica extrato dos frutos da planta sapinduss saponaria 100% vegetal
sem adicdo de produtos quimicos caracterizado por constitutir-se em um processo do extrato
dos frutos da plata sapindus saponaria somente com adi¢do de dgua de amplo aspecto na drea
cosmética, com seu ponto de ebulicdo préximo de 60C sem o surgimento de fungos apds vinte
e quatro semanas de conservagdo ao natural, por ser um esfoliante com seu PH 3,5 e rico em
saponimas. Uma vez que ndo estd claro se a reivindicagdo 1 refere-se a um extrato ou a um
processo, a mesma ndo define de modo claro e preciso a matéria objeto de protecdo, incidindo
no artigo 25 da LPI. Caso se entenda que a reivindicagdo 1 se refere a extrato dos frutos da
planta Sapindus saponaria, a mesma incide no Artigo 10 (IX) da LPI. Ainda que a reivindicag¢do 1
seja modificada para processo caracterizado pelo processo, considera-se que a mesma nao
compreende todas as etapas do processo de forma suficiente para caracteriza-lo de modo
claro e preciso, incidindo, também por este motivo, no Artigo 25 da LPl. Uma vez que a Unica
etapa de processo incluida na reivindicacdo 1 foi o fato do extrato ter sido preparado somente
com a adicdo de agua, a reivindicacdo 1 ndo apresenta novidade frente a D1, o qual também
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revela um processo de preparagdao de extrato dos frutos da planta Sapindus saporaria,
utilizando-se apenas a dgua como solvente.

TBR306/19 Reivindicagdo pleiteia 1. Composi¢do caracterizada pelo fato de compreender dois
complexos ISCOM diferentes, cada complexo diferente compreendendo uma fragdo de
saponina de Quillaja Saponaria Molina, em que a fracdo de saponina de um complexo é
diferente da fracdo de saponina no outro complexo, possuindo atividade imunomoduladora,
atividade adjuvante melhorada e toxicidade reduzida, e de que a fragdo de saponina de
Quillaja Saponaria Molina é escolhida a partir de uma fracdo A de Quillaja Saponaria Molina, e
fracdo C de Quillaja Saponaria Molina. As diferentes fracbes QHA e QHC de saponinas de
Quillaja saponaria Molina ndo encontram-se clara e precisamente definidas, contrariando o
disposto no artigo 25 da LPI. Em parecer técnico anterior emitido em grau de recurso, foi
informado a recorrente que o presente pedido somente apresenta descricdo suficiente (artigo
24 da LPI) e fundamentacdo (artigo 25 da LPI) para o pleito de prote¢do a composicdo que
compreende dois complexos ISCOM diferentes, em que cada complexo ISCOM compreende
uma unica fracdo de saponina de Quillaja saponaria Molina selecionada entre QHA e QHC, em
que as ditas fragdes QHA e QHC eluem a aproximadamente 39% e 49%, respectivamente, de
acetonitrila ao serem submetidas a separacdo em coluna de HPLC semi-preparatéria. Ou seja,
para a definicdo clara e precisa (artigo 25 da LPI) das diferentes fracgbes QHA e QHC de
saponinas de Quillaja saponaria Molina, é necessario que as mesmas sejam caracterizadas por
seu perfil de eluicdo em coluna de HPLC semi-preparatéria, conforme revelado no relatério
descritivo do pedido.

TBR777/19 Reivindicacdo pleiteia Processo para extracdo e recuperacdo de
polihidroxialcanoatos (PHAs) a partir de uma biomassa celular bacteriana, dita biomassa sendo
obtida por fermentagdo. No parecer de indeferimento foi apontada uma objecdo com base nos
arts. 24 e 25 da LPI, uma vez que sdao mencionados solventes de PHA que ndo foram
exemplificados, causando insuficiéncia descritiva do relatério e falta de fundamentagdo das
reivindicagdes, respectivamente. A Recorrente apresenta um novo quadro reivindicatério, por
ocasido do Recurso, onde especifica na reivindicagdo 1 as caracteristicas de solubilidade do
PHA no solvente, a matéria prima e a biomassa utilizadas, bem como os solventes de PHAs
seleciondveis. Neste exame, observa-se que o novo quadro reivindicatério apresentado em
grau de Recurso atende parcialmente as necessidades apontadas no parecer de indeferimento,
visto que foram incluidas as caracteristicas dos solventes definidos nas antigas reivindicacoes
3,4,6e7,0s parametros de solubilidade da antiga reivindicagdo 8, a matéria-prima da antiga
reivindicagcdao 10 e a faixa de peso molecular das particulas de PHA purificadas definida nas
linhas 13 e 14 da pagina 19 do relatdrio descritivo. Ressalta-se que o novo quadro ndo define
na reivindicacdo 1 a biomassa utilizada, refere-se apenas a biomassa bacteriana no preambulo.
Contudo, este colegiado entende que qualquer cepa bacteriana produtora de PHA, quando
utilizada no processo descrito na nova reivindica¢do 1, levaria a rendimento semelhante ao da
cepa Alcaligenes eutrophus (ex.1-4), em termos de particulas de PHA purificadas. Entende-se,
neste caso, que a inveng¢do estd no ajuste dos parametros do processo em si, e ndo na cepa
especifica utilizada, portanto, este grau de generalizacdo é considerado aceitdvel (3.86 da
Resol. 124/2013). Dito isto, considera-se que o novo quadro reivindicatério satisfaz o disposto
nos arts. 24 e 25 da LPI.

TBR667/19 Reivindicagdo 1 pleiteia Método para detectar liquido amnidtico em uma amostra,
compreendendo uma secre¢do vaginal de uma mulher gravida usando uma combinacdo de
dois anticorpos monoclonais especificos para Alfa-1-Microglobulina Placentaria (PAMG-1),
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sendo que os citados dois anticorpos monoclonais sdo selecionados a partir do grupo
consistindo de M271, produzido por hibridoma N271, depositado junto ao Russian National
Collection of Industrial Microorganisms (VKPM) Depository sob o nimero de acesso VKPM-93;
M52, produzido através de hibridoma N52, depositado junto ao VKPM sob nimero de acesso
VKPM-92; e M42, produzido através de hibridoma N42, depositado junto ao VKPM sob o
numero de acesso VKPM-94, sendo o método caracterizado pelo fato de: (a) contatar a
amostra com pelo menos os citados dois anticorpos monoclonais especificos para Alfa-1-
Microglobulina Placentédria (PAMG-1); (b) determinar um complexo de anticorpo/PAMG-1
quando a concentracdao de PAMG-1 na amostra exceder um limite de detecc¢do predefinido de
5 nanogramas por mililitro; e (c) determinar que a referida amostra contem liquido amnidtico
se o referido complexo de anticorpo/PAMG-1 é detectado na etapa (b). No parecer anterior a
reivindicacdo 3 foi objetada, com base no art. 25 da LPI, pois um segundo anticorpo especifico
para PAMG-1, além do par de anticorpos, foi definido apenas pela sua atividade/fungdo. A
Recorrente ndo tece qualquer comentdrio sobre esta objecdo na manifestacdo ao parecer
desfavoravel. Neste exame, observa-se que a nova reivindicagdo 1, ao incluir a expressao “pelo
menos” no item (a), permite a inclusdo de outros anticorpos especificos para PAMG-1,
definidos apenas pela sua atividade/fungdo. Sendo assim, este colegiado considera que da
maneira como foi pleiteada, a matéria das reivindica¢des 1-3 ndo esta descrita de forma clara
e precisa, ndo satisfazendo o disposto no art. 25 da LPI (Ex. 36 do item 6.4.6 da Resol.
144/2015).

TBR686/19 Reivindicagdo pleiteia Polinucleotideo isolado ou recombinante, o qual
compreende uma sequéncia de nucleotideos que codifica um polipeptideo, caracterizado pelo
fato de compreender uma sequéncia de nucleotideos que codifica um polipeptideo da
sequéncia de aminoacidos da SEQ ID NO:950. O polinucleotideo é reivindicado com base no
polipeptideo que ele codifica, o que ndo pode ser aceito por ndo ser considerado uma redacdo
clara e precisa (ver item 6.1 da Res. 144/15, em especial, itens (a) e (b) na pagina 28). A
atividade da proteina tampouco é maneira adequada de caracterizar um polinucleotideo. Uma
reivindicagao de polinucleotideo deve caracterizar o polinucleotideo, em outras palavras, deve
conter a sequéncia de nucleotideos na qual o polinucleotideo consiste (ver item 6.3 da Res.
144/15).

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 deverad se referir as sequéncias biolégicas em questdo através
da SEQ ID NO: correspondente. Ressalta-se que um DNA deve ser definido por sua sequéncia de
nucleotideos, enquanto uma proteina, por sua sequéncia de aminodcidos, de forma a definir com clareza a
matéria objeto de prote¢do. Em alguns casos outras formas de caracterizagio de sequéncias bioldgicas
podem ser aceitas: a) Quando as sequéncias forem menores que quatro aminodcidos ou dez nucleotideos,
de acordo com a Resolugédo PR n° 81/2013, devem ser caracterizadas pela prépria sequéncia. b) Férmulas
estruturais acompanhadas de sua SEQ ID NO: correspondente. c) Férmulas Markush acompanhadas de sua
SEQ ID NO: correspondente. d) N2 de depdsito (vide item 2.2.1). e) Pelo seu nome ou designagdo quando a
sequéncia bioldgica jé for conhecida no estado da técnica e ndo for o objeto principal da invengdo. (Res.
n.144 § 6.1) Resolugéo PR N2 81/2013 do INPI estabelece em seu art. 22 que quando o pedido de patente
contiver uma (ou mais) sequéncia(s) de nucleotideos e/ou de aminodcidos, que seja(m) fundamental(is)
para a descricdo da invengdo, esta(s) sequéncia(s) deverd(do) ser apresentada(s) em uma listagem de
sequéncias [...JAplicando-se esses termos ao exame dos pedidos de patente, os seguintes tipos de
reivindicagdes ndo s@o aceitos: a) reivindicagdo do tipo "proteina (ou sequéncia de DNA) caracterizada por
ser a SEQ ID NO: 1 ou qualquer outra sequéncia de aminodcido com pelo menos x% de homologia com a
SEQ ID NO: 1" ndo é clara (em desacordo com o art. 25 da LPI), uma vez que, tecnicamente, o termo "% de
homologia" néo é aplicdvel, tal como acima salientado; e b) reivindicagdo do tipo "sequéncia de DNA (ou
de proteina) caracterizada por apresentar pelo menos 80% de identidade (ou similaridade) com a SEQ ID
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NO: 1" ndo pode ser aceita uma vez que tal como redigida abrange inimeras sequéncias diferentes, ndo
especificando, inclusive, em quais locais da sequéncia de nucleotideos (ou de aminodcidos) podem ocorrer
substituicées; portanto, reivindicagées desse tipo ndo podem ser aceitas, uma vez que a caracterizagéo do
objeto de protegdo ndio é clara e precisa, em desacordo com o art. 25 da LPI. (Res. n.144 § 6.23)

TBR394/19 Reivindicacdo 5 trata de Método para detectar a presenga de SEQ ID NO: 1 ou SEQ
ID NO: 2 correspondente ao DNA de alfafa compreendendo SEQ ID NO: 3 e 4 0uSEQID NO: 1e
2 em uma amostra, caracterizado pelo fato de compreender: (a) contatar a amostra
compreendendo DNA com um par de iniciador, o qual quando usado em uma reagao de
amplificagao de acido nucléico com DNA gendmico de uma planta de alfafa compreendendo
DNA compreendendo SEQ ID NO: 3 e 4 ou SEQ ID NO: 1 e 2, produz um amplicon de
diagnodstico compreendendo as SEQ ID NO: 1 ou SEQ ID NO: 2; e (b) executar uma reacdo de
amplificacdo de acido nucléico, produzindo, dessa forma, o amplicon de diagndstico; e (c)
detectar o amplicon de diagndstico. A reivindicacdo 5 se refere ao processo de PCR descrito no
exemplo 1. No entanto, na etapa (a) os oligonucleotidios iniciadores ndo sdo caracterizados
pelo que sdo, isto é, pelas sequéncias que possuem, mas pelo o que produzem, isto é,
amplicon de diagndstico compreendendo as SEQ ID Nos 1 ou 2. Essa redagdo é circular na
medida em que se detecta uma sequéncia por meio do emprego em uma reagao de
amplificagdo de um par de iniciadores que produzem como amplicon a sequéncia que se
deseja detectar. Diante do acima exposto, no item (a) da reivindicacdo 5, os primers precisam
estar definidos com clareza e precisao (Art. 25 da LPI).

TBR394/19 Reivindicagdo 6 pleiteia Método para detectar a presenca de SEQ ID NO: 1 ou SEQ
ID NO: 2 correspondente ao DNA de alfafa compreendendo SEQ ID NO:3e40uSEQIDNO: 1e
2 em uma amostra, caracterizado pelo fato de compreender: (a) contatar a amostra
compreendendo DNA com uma sonda que se hibridiza sob condi¢Ges severas de hibridizacdo
com uma molécula de DNA compreendendo uma sequéncia de nucleotideos selecionada do
grupo consistindo em SEQ ID NOs: 1 a 4, e seus complementos, e ndo se hibridiza sob as
condicbes severas de hibridizacdo com uma molécula de DNA ndo compreendendo uma
sequéncia de nucleotideos selecionada do grupo consistindo em SEQ ID NOs: 1 a 4, e seus
complementos ; e (b) submeter a amostra e sonda as condi¢des severas de hibridizacdo; e (c)
detectar a hibridizacdo da sonda ao DNA. A reivindicacdo 6 reivindica um método para
identificar o evento J-101 por meio de hibridizagdo com uma sonda. A redacdo dessa
reivindicacdo tem dois problemas: primeiro, a sonda ndo esta definida por meio de sua
sequéncia de nucleotideos, mas por meio do resultado que se espera obter. E a mesma
redacdo circular da atual reivindicagdo: trata-se de um método para detectar as SEQ IDs 1 a 4
por meio de uma sonda que hibridiza em condi¢Ges severas com uma das SEQ Ids 1 a 4. O
segundo problema é a auséncia de definicdo da expressdo: condi¢Ges severas. Esse tipo de
redacdao ndo pode ser aceita por nao definir com clareza e precisa o objeto reivindicado, no
caso, as etapas processuais. Nao ha margem para sugestdo de alteracao da redagdo na medida
em que ndao hd um exemplo experimental desse método com a descricdo de uma sonda
especifica. As condigdes severas de hibridizacdo até estdo descritas no relatério descritivo, mas
nao se identificou nenhuma descricdo de sonda, o que inviabiliza a sua reprodug¢dao por um
técnico no assunto e qualquer sugestao de alteragdo na redagdo. Diante do acima exposto, a
reivindicacdo 6 deve ser excluida do relatério descritivo diante do Art. 25 e do Art. 25 c/c Art.
24 da LPI

TBR363/19 Acido nucléico isolado, sintético ou recombinante, caracterizado pelo fato de que
compreende (a) um acido nucléico que codifica pelo menos um polipeptideo apresentando
atividade de xilanase, em que o acido nucléico consiste em uma sequéncia de SEQ ID NO: 1,
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SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 5, SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 9, SEQ ID NO: 11, SEQ ID NO: 13, [...] e
uma sequéncia heterdloga selecionada a partir do grupo consistindo em uma sequéncia sinal
heterdéloga, médulo de ligacdo a carboidrato, dominio catalitico (CD), ou uma combinacdo dos
mesmos; e (b) um acido nucléico que codifica um polipeptideo apresentando atividade de
xilanase, em que o polipeptideo consiste na sequéncia de aminoacidos de SEQ ID NO: 2, SEQ ID
NO: 4, SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 8, SEQ ID NO: 10, SEQ ID NO: 12, SEQ ID NO: 14 [...] ou
fragmentos enzimaticamente ativos dos mesmos e uma sequéncia heteréloga selecionada a
partir do grupo consistindo em uma sequéncia sinal heteréloga, mdédulo de ligacdo a
carboidrato, dominio catalitico (CD), ou uma combinacdo dos mesmos. Reivindicagdo 1 (a)
referentes a acido nucleico o relatdrio descritivo somente oferece suporte para as SEQ IDs 159,
181, 215 e 175, sendo que, estas moléculas sdo idénticas as encontradas na natureza nao
sendo consideradas invencdo perante o artigo 10 (IX) da LPI; Reivindicacdo 1 (b) as moléculas
de acido nucleico sdo caracterizadas pelo polipeptideo que as codifica, o que ndo é
considerado claro de acordo com o art. 25 da LPl. Em consequéncia, a reivindicacdo 1 deve ser
integralmente excluida em face dos Arts 10 e 25 da LPI.

TBR363/19 Reivindicacdo 2 Acido nucléico sintético ou recombinante isolado, que codifica um
polipeptideo quimérico, caracterizado pelo fato de que o polipeptideo quimérico compreende
pelo menos um primeiro dominio compreendendo: (a) uma sequéncia sinal sintética ou
recombinante isolada consistindo em uma sequéncia como demonstrada nos residuos 1 a 14,
1a15,1a16,1a17,1a18,1a19,1a20,1a21,1a22,1a23,1a24,1a25,1a26,1a27,1
a28,1a28,1a30,1a31,1a32,1a33,1a34,1a35,1a36,1a37,1a38,1a40,1a41,1a
42,1 a43 ou 1 aé4, de um polipeptideo apresentando a sequéncia de aminoacidos de: (i) SEQ
ID NO:2, SEQ ID NO:4, SEQ ID NO:6, SEQ ID NO:8, SEQ ID NO:10 [...] ou SEQ ID NO:380; ou, (ii)
uma sequéncia e como demonstrada na Tabela 4; e (b) pelo menos um segundo dominio
compreendendo um peptideo ou polipeptideo heterélogo, em que o peptideo ou polipeptideo
heterélogo ndo é naturalmente associado com o peptideo sinal (SP). Reivindicagdo 2 as
moléculas de acido nucleico sdo caracterizadas pelo polipeptideo que as codifica, o que nao é
considerado claro de acordo com o art. 25 da LPI

TBR501/19 O presente pedido refere-se a um método de bioconversdo de lipideos para
produzir um éster de hidroxiacido usando uma enzima lipideo aciltransferase que compreende
o motivo GDSX em que X é um dos seguintes residuos de aminodcidos L, A, V, I, F, Y, H, Q, T, N,
M ou S. A recorrente esclareceu que substituiu o termo "compreende" pelo termo "consiste"
para melhor definir as sequéncias das enzimas. Adicionalmente, a recorrente informou que
definiu as espécies de micro-organismos produtores das enzimas, que anteriormente
encontravam-se definidos apenas pelo género. Diante das emendas efetuadas no quadro
reivindicatério, a recorrente acredita ter superado as obje¢des anteriormente formuladas. Em
anadlise ora realizada, verificou-se que as alteragGes realizadas no quadro reivindicatdrio foram
suficientes para contornar as objecOes anteriormente formuladas, pois definiram a matéria
pleiteada de forma clara e precisa. Patente concedida para Método de produzir um éster de
hidroxiacido, caracterizado pelo fato de que o método compreende: misturar um doador de
acila, um receptor de acila e 4gua para produzir ambiente com concentragdo de dgua de 5% a
98 %, em que o dito doador de acila é um substrato lipidico selecionado de um ou mais do
grupo composto de um fosfolipidio, um lisofosfolipidio, um triacilgliceridio, um digliceridio, um
glicolipidio ou um lisoglicolipidio e o dito receptor de acila é um hidroxiacido; e contatar a
mistura com uma enzima lipidio aciltransferase, tal que a dita enzima lipidio aciltransferase
catalisa uma ou ambas das seguintes reacdes: alcodlise ou transesterificacdo; em que a enzima
lipidio aciltransferase possui atividade aciltransferase e consiste de uma das sequéncias de
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aminoacidos mostrada como SEQ ID N2 2, SEQ ID N2 3, SEQ ID N2 4, SEQ ID N2 5, SEQ ID N2 6,
SEQID N212,SEQID N2 14 ,SEQ ID N2 16, SEQ ID N2 18, SEQ ID N2 20, SEQ ID N2 22, SEQ ID N¢
24, SEQ ID N2 26 ou e SEQ ID N2 28.

TBR491/19 Reivindicado 1 pleiteia Método de produgdo de um valenceno caracterizado pelo
fato de que compreender: A) o contato de farnesil pirofosfato com pelo menos um valenceno
sintase codificado por um 4cido nucleico escolhido entre: (a) um acido nucleico
compreendendo a sequéncia nucleotidica SEQ ID NO:9 ou SEQ ID NO:10; ou (b) um acido
nucleico que codifica o polipeptidio SEQ ID NO:4 ou SEQ ID NO:5; e B) o isolamento do
valenceno produzido em A). Para que a decisdo de primeira instancia possa ser revertida, faz-
se necessario que o recorrente exclua do quadro reivindicatodrio a caracterizacdo cruzada entre
proteina e acido nucleico. Este deve ser caracterizado por sua sequéncia de nucleotideos e
aquele por sua sequéncia de aminodcidos. Na etapa A do método em exame, a valenceno
sintase é uma proteina e, portanto, deve ser caracterizada por sua sequéncia de aminodcidos.
Sequéncias nucleotidicas ndo podem ser aceitas (ver item 6.1 da Res. 144/15). Apesar de ter
retirado a expressdo "que codifica" do item (b), o recorrente inseriu no item (a) a expressao
"codificado por". Esse tipo de subterfigio ndo pode ser aceito. Considerando a redacdo mais
recente do quadro reivindicatério, o subitem (a) do item (A) da reivindicacdo 1 deve ser
excluido deixando tdo somente a caracterizacdo do valenceno sintase por meio de sua
sequéncia de aminodcidos.

TBR89/19 Reivindicacdo 6: Acido nucléico de trigo IMI, de acordo com a reivindicagdo 1,
caracterizado pelo fato de que o herbicida de imidazolinona compreende pelo menos um
dentre: imazethapyr, imazapic, imazamox, imazaquin, imazethabenz ou imazapyr. As
reivindicacbes 6 a 8 caracterizam o acido nucleico pelo herbicida ao qual ele confere
resisténcia. Aqui, mais uma vez, esse tipo de redacdo ndo é adequada a uma molécula de DNA
gue deve ser caracterizada por meio de sua SEQ ID.

TBR308/19 O quadro reivindicatdorio refere-se a proteina IL-18BP e ao 4cido nucleico
codificador da proteina IL-18BP de maneira genérica, e ndo por suas Seq IDs especificas. As
reivindicacdes independentes 1, 11 e 12 referem-se ao "uso de IL-18BP" (reivindicacdo 1) e ao
"uso de um vetor de expressdo que compreende a sequéncia codificadora de IL-18BP"
(reivindicacGes 11 e 12). De acordo com o relatdrio descritivo do pedido, [0] termo "inibidor de
IL-18", dentro do contexto desta invengdo, refere-se a qualquer molécula que modula a
producdo e/ou agdo de IL-18, de tal modo que a producgdo e/ou a a¢do de IL-18 seja atenuada,
reduzida ou impedida ou bloqueada parcialmente, substancialmente ou completamente". Ou
seja, o inibidor de IL-18 encontra-se definido por sua fung¢do (inibir IL-18). Tal forma de
caracterizacdo de sequéncias biolégicas ndo é permitida por acarretar falta de clareza e
precisdo a matéria objeto da protecado, contrariando o disposto no artigo 25 da LPI. De acordo
com o disposto no item 6.1 da Resolucdo/INPI/N2144/2015 (Diretrizes de Exame de Pedidos de
Patente na area de Biotecnologia), sequéncias bioldgicas devem ser clara e precisamente
caracterizadas por suas Seq ID especificas. Assim sendo, para atendimento ao requisito de
suficiéncia descritiva da matéria (artigo 24 da LPI) e clareza e precisdo do objeto de protecdo
(artigo 25 da LPI), a recorrente deve apresentar uma listagem de sequéncias contendo as
sequéncias de nucleotideos e de aminodcidos da proteina murina ligadora de IL-18 (IL-18BP)
descrita em D1, referente a matéria efetivamente concretizada no presente pedido.
Juntamente com a listagem de sequéncias, devem ser apresentadas a pagina do cddigo de
controle e as declarag8es pertinentes (ver Resolu¢do/INPI/N2187/2017).
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TBR296/19 Reivindicagdo 1 trata de Célula hospedeira de Saccharomyces transformada com
um construto de 4cido nucleico compreendendo uma sequéncia de nucleotideos codificadora
de uma xilose-isomerase, caracterizada pelo fato de compreender uma sequéncia de
aminoacido que tem pelo menos 70% de identidade de sequéncia com a sequéncia de
aminodacido de SEQ ID NO: 1, pela qual o construto de acido nucleico ao transformar a célula
hospedeira, confere a célula hospedeira a capacidade de crescer em xilose como fonte de
carbono. N3o pode ser concedida protecdo a sequéncias bioldgicas caracterizadas por
porcentagem de identidade. Neste sentido, ressalta-se que, de acordo com o disposto na
Resolucdo/INPI/N2144/2015 (Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na Area de
Biotecnologia item 6.2 b, ndo pode ser aceita a caracterizacdo de uma sequéncia bioldgica por
porcentagem de identidade com outra sequéncia bioldogica de referéncia, por auséncia de
clareza e precisdo (artigo 25 da LPI). Portanto, para atendimento a condicdo de clareza e
precisdo da matéria objeto da prote¢do disposta pelo artigo 25 da LPI, a recorrente deve
retirar qualquer mengao a porcentagem de identidade do guadro
reivindicatério.Adicionalmente, uma célula hospedeira (micro-organismo transgénico) deve ser
caracterizada pelo 4cido nucleico (transgene) nela introduzido, e ndo pela proteina codificada
pelo mesmo, como consta na atual reivindicacdo 1.

TBR255/19 O parecer anterior concluiu que o pedido ndo estava em condi¢Ges de ser aceito
porque ndo definia por meio de sua SEQ ID o promotor de soja que especificamente
reivindicava. Quando da interposicdo do recurso, o recorrente apresentou novo quadro
reivindicatério contendo 6 reivindicagdes em que definiu que o promotor de anexina de soja
especifico de semente que reivindica é o que consiste da sequéncia de nucleotideos descrita
em qualquer das sequéncias de SEQ ID N° 1 ou 13 a 22.

TBR304/19 O presente pedido foi indeferido essencialmente pelo fato do processo ndo estar
restrito a SEQ ID No. especifica de tal maneira que o processo reivindicado ndo podia ser
considerado como estando precisamente reivindicado ou integralmente fundamentado no
relatério descritivo ou como possuindo atividade inventiva perante D1. Quando da
interposicdo do recurso, o recorrente apresentou novo quadro reivindicatério, contendo 3
reivindicagdes, em que restringe a matéria a SEQ ID No. 176 que ndo é mencionada ou
sugerida em D1 superando integralmente os dbices apontados durante o exame de primeira
instancia. Diante do acima exposto, concluo que o pedido estd de acordo com a legislacdo
vigente, encontrando-se em condic¢des de obter a patente pleiteada.

TBR587/19 Reivindicagdo 1 pleiteia VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO (RSV) RECOMBINANTE
INFECCIOSO, contendo uma proteina do nucleocapsideo principal (N), uma fosfoproteina de
nucleocapsideo (P), uma proteina polimerase larga (L), um fator de alongamento de
polimerase de RNA e um genoma ou antigenoma de RSV recombinante parcial ou completo
caracterizado pelo fato de um gene da glicoproteina no genoma ou antigenoma de RSV
recombinante parcial ou completo ser posicionalmente deslocado para a posi¢do 1, relativa ao
promotor. As reivindicacdes tanto quando se iniciam por virus recombinante quanto quando
se iniciam por polinucleotidio isolado, na realidade, se referem a sequéncias de nucleotideos.
Em consequéncia, devem ser caracterizadas conforme o item 6.1 da Res. 144/15, ou seja,
devem ser caracterizadas ou pelo seu nimero de depdsito ou pela sua SEQ ID No3. A
caracterizacdo atual ndo é considerada clara e, portanto, ndo pode ser aceita, incidindo, pois,
no artigo 25 da LPI.

TBR661/19 Reivindicacdo 5 pleiteia Enzima EPSPS purificada, caracterizada pelo fato de que
compreende uma sequéncia codificada por uma sequéncia de nucleotideos selecionada a
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partir do grupo que consiste em SEQ ID No: 38 e SEQ ID No: 39. As enzimas variantes de EPSPS
encontram-se caracterizadas pelas sequéncias de nucleotideos que as codificam (reivindicacdo
5). Tal forma de caracterizacdo ndo pode ser aceita por ndo conformidade com o disposto no
artigo 25 da LPI. Neste sentido, o item 6.1 das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente em
Biotecnologia, instituidas pela Resolucdo/INPI/N2144/2015, claramente determina que
sequéncias bioldgicas devem ser clara e precisamente caracterizadas por suas Seq ID
especificas, ou seja, um DNA deve ser definido por sua sequéncia de nucleotideos enquanto
uma proteina deve ser definida por sua sequéncia de aminoacidos.

TBR734/19 Da leitura da reivindicacdo, verifica-se que a matéria para a qual se pleiteia
protecdo esta redigida no modelo férmula suica para o uso de um anticorpo. Ocorre que o
referido anticorpo nao esta definido nem pelo que ele é, isto é, ndo consta a sua SEQ ID,
tampouco esta definido pelo nimero do depésito do hibridoma do qual ele é isolado. Em vez
disso, o anticorpo é definido pelo seu objeto de ligacdo, no caso a proteina NGF (fator de
crescimento nervoso). Em suma, a reivindicag¢do engloba em seu escopo inimeros anticorpos
desde que se liguem ao fator de crescimento nervoso. Esse tipo de caracterizacdo pelo objeto
de ligagdo ndo define com clareza o objeto que estd sendo protegido. Da maneira como
redigido, até anticorpos que ainda ndo foram inventados estardo protegidos pela reivindicacao
se vierem a reconhecer o hNGF. As Diretrizes de Biotecnologia tratam desse tipo de
reivindicacdo no item 3.1 em que se discorre sobre as reivindicagGes reach-trough. A
descoberta de que a ruptura da ligagdio do hNGF a TrkA in vivo gera efeitos desejaveis no
paciente ndo da direito ao recorrente de obter protecdo para qualquer anticorpo monoclonal
gue venha a reconhecer o hNGF e tenha como efeito a ruptura da referida ligagdo. A prote¢ao
se daria sobre um anticorpo efetivamente inventado. Ndao ha definicdo desse anticorpo no
quadro reivindicatério. Reivindicacdes do tipo reach-through necessariamente incidem nos
artigos 24 e 25 da LPI resvalando possivelmente no Art.10(IX) porque dentro os anticorpos
monoclonais que se ligam ao hNGF ha, muito possivelmente, anticorpos de origem natural
dada a amplitude e a imprecisdo desse tipo de redacdo. Como o anticorpo ndo estd
caracterizado adequadamente em nenhum momento do quadro reivindicatdrio apresentado
seja pela sua SEQ ID, nimero depdsito, nome ou designacdo (ver item 6.1 da Res. 144/15), o
quadro integral deve ser negado com base no Art 24 c/c Art 25.

TBR279/19 Reivindicacdo 1 pleiteia Sequéncia de cDNA, caracterizada pelo fato de que codifica
uma proteina de Ostertagia ostertagi de 30 kD, a dita sequéncia de cDNA tendo pelo menos
95% de identidade com a sequéncia de acido nucleico do gene da proteina de Ostertagia
ostertagi, como apresentada na SEQ ID NO: 9. Na reivindicacdo 1, excluir o trecho "a dita
sequéncia (...) 95% de identidade" que acarreta em indefinicdo da matéria requerida, artigo 25
da LPI (ver Res. 144/15, péagina 33 item b).

TBR25/19 Permanece uma indefinicdo do que vem a ser entecavir de baixa dose, ndo
atendendo satisfatoriamente ao Art. 25 da LPl. De acordo com as argumenta¢bes da
recorrente e pelo relatério descritivo, tal expressao é melhor definida como entecavir na faixa
de dose entre 0,001 mg 10 mg, que é a faixa para a qual a solugdo proposta se mostrou eficaz.
A reivindica¢do deve definir claramente o que vem a ser baixa dose com base no relatério
descritivo, ou seja, na faixa de dose entre 0,001 mg a 10 mg

TBR141/19 Reivindicagdo 1 pleiteia Uso de um abridor de canal de cloreto, caracterizado pelo
fato de ser para a fabricacdo de uma composi¢ao farmacéutica para o tratamento de dispepsia
funcional em um individuo mamifero. As reivindicacdes 1 a 8 fazem uso de expressdes amplas
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e indefinidas, tais como "abridor de canal de cloreto", "abridor de canal de CIC" e "abridor de
canal de CIC-2". N3o é possivel para um técnico no assunto definir quais sdo todos os
compostos englobados pelas expressGes acima, o que torna tais reivindicacdes indefinidas e
imprecisas, contrariando, também por este motivo, o disposto no Artigo 25 da LPI.

TBR542/19 Reivindicagcdo 1 pleiteia Processo para preparagdo de medicamentos na forma de
um comprimido revestido compreendendo trihidrato de cloridrato de vardenafil e um ou mais
excipientes, 5 o referido processo sendo caracterizado pelo fato de que compreende as etapas
de: (a) prover um comprimido contendo cloridrato de vardenafil, independentemente de que
forma polimérfica ou mistura de formas polimérficas de cloridrato de vardenafil esteja 10
inicialmente presente no comprimido, mais um ou mais excipientes incluindo um desitegrante;
(b) revestir o dito comprimido com um agente de revestimento; e (c) tratar o dito comprimido
com um gdas umidificado por tempo 15 suficiente para converter pelo menos 90% em mol do
cloridrato de vardenafil na forma de trihidrato. A etapa (c) da reivindicacdo 1 do QR-principal,
empregam termos genéricos, como por exemplo "tempo suficiente para converter pelo menos
90% em mol do cloridrato de vardenafil na forma de trihidrato" , que ndo definem de maneira
clara e precisa o processo de preparacao ora pleiteado. Desse modo, consideramos que o
guadro reivindicatdrio QR-principal ndo esta de acordo com o disposto no artigo 25 da LPI.

TBR260/19 A presente invencdo refere-se a composi¢cdes e métodos para tratar, prevenir e
diagnosticar uma infeccdo por Helicobacter. Os métodos utilizam proteinas e/ou &cidos
nucléicos derivados de Helicobacter cerdo, um novo patdgeno isolado de suinos. No parecer
anterior foi pontuado que a presente invencdo é toda baseada na descoberta de uma suposta
nova espécie de Helicobacter, designada no relatdrio descritivo como H. cerdo. Contudo,
conforme discorrido anteriormente, ainda que a Recorrente tenha alegado que a nova cepa
apresenta caracteristicas morfoldgicas ou bioquimicas distintas de outras espécies conhecidas
de Helicobacter, ndo é possivel reconhecer este novo isolado descrito como uma nova cepa,
visto que esta espécie ndo foi descrita na literatura, tampouco depositada em uma Autoridade
Depositaria. A caracterizagdo de uma nova espécie envolve a utilizagdo de parametros
fenotipicos e genotipicos que nao foram explorados pela Recorrente. Desta forma, este
colegiado mantém a objecdo sobre a falta de clareza (art. 25 da LPI) das reivindicacbes 1-7

TBR637/19 O QR se utiliza de expressdes muito amplas, tais como cicloalquila, cicloalquenila,
arilalquila, cicloalquenoila, arilsulfonila opcionamente substituida com 1 a 3 grupos
independentemente selecionados de alquila. Tais expressdes sdo genéricas e ndao definem
caracteristicas importantes como tamanho de cadeia, nimero e natureza de heteroatomos
e/ou presenca ou ndo de ramificagbes, impossibilitando uma definicdo clara e precisa da
matéria pleiteada, contrariando o Artigo 25 da LPI.

TBR643/19 Reivindicacdo 8 pleiteia Método para preparar a Forma |ll de N-[8-(2-
hidroxibenzoil)amino]caprilato monossédico, caracterizado pelo fato de compreender a etapa
de expor a Formall, Il, IV, V ou VI de N-[8-(2-hidroxibenzoil)amino]caprilato monossddico ou N-
[8-(2-hidroxibenzoil)amino]caprilato monossédico amorfo ou uma mistura destes a um
ambiente tendo uma umidade relativa de 75% ou maior, durante sete dias ou mais, até o ter o
umidade ser de pelo menos 15% p/p, para produzir a Forma Il de N-[8-(2-hidroxibenzoil)
amino] caprilato monossddico. As reivindicacGes 8 a 16 fazem uso de nomenclatura (formas | a
VI) que ndo define de forma <clara e precisa o polimorfo de N-[8-(2-
hidroxibenzoil)amino]caprilato monossddico em questdo. Sendo assim, tais reivindicagdes
estdo em desacordo com o Artigo 25 da LPI.
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TBR185/19 Pedido reivindica processo de montagem de instrumento de percussdo e
respectivos instrumentos resultantes, processo para se obter instrumentos de percussdo dos
mais diversos tamanhos a partir de uma placa de metal caracterizado pelos chanfros
receberem dobras em variacdes de U, em L, em V e até mesmo bem fechadas com uma parede
junta a outra e o processo ser realizado por uma Unica. A reivindicacao 1 constitui uma frase
nao finalizada “e o processo ser realizado por uma Unica” o que compromete sua clareza em
violagdo ao artigo 25 da LPI. A reivindicagao trata de processo e um processo é definido por
um conjunto de etapas, ou seja, verbos que descrevem agdes, no entanto, a reivindicagdo nao
define tais etapas, ela se limita a definir os detalhes construtivos do dito chanfro (o relatério
descritivo se refere a chanfros do cilindro, mas nao esta claro na reivindica¢do de que objeto
este chanfro se refere), o que se ajusta a uma reivindicagdo de produto e ndo uma
reivindicacdo de processo. A prépria recorrente destaca que o processo pleiteado contempla
uma forma e construtividades inovadoras, ou seja, algo que ndo é uma caracteristica de
processo.

TBR543/19 A reivindica¢do independente 1, mesmo reformulada, apresenta imprecisdo
guanto a definicdo da matéria objeto. Particularmente, no que tange o texto da parte
caracterizante da mesma, onde estd escrito: "CARACTERIZADO pelo fato de que o dito
dispositivo de tubo de fluxo ser formado de um material, tal como copolimero de
perfluoroalcédxi (PFA)". Substituir esta expressdo por "caracterizado pelo fato de que o dito
dispositivo de tubo de fluxo (102) ser formado de copolimero de perfluoroalcdxi (PFA)"

TBR571/19 Reivindicagdo 1 pleiteia COMPOSICAO DETERGENTE/DE LAVAGEM PESSOAL,estavel
a armazenagem, caracterizada pelo fato de que compreende de 15 a 85% em peso de
detergente ativo, incluindo sabdo derivado de acido graxo insaturado, de O, 1 a 20% em peso
de agente clareador da pele, selecionado a partir de niacina, niacinamida, seus precursores e
derivados, e de 0,02% a 2% em peso de 4acido dietileno triamino pentaacético (DTPA). No
parecer técnico anterior foi questionada a clareza e precisdo da reivindicacdo 1 no que diz
respeito as quantidades de acidos graxos insaturados na composicdo. Na manifestacdo a
recorrente esclarece que a referida reivindicacdo é clara quando determina que os
detergentes ativos estdo presentes na composi¢do na faixa de 15-85% e que compreendem
derivados de acidos graxos insaturados. Contudo, nesta analise, considera-se essencial a
definicdo das concentragdes de acidos graxos insaturados, afinal a sua presenca na
composicdo é que parece originar os problemas de estabilidade e armazenagem descritos na
invencdo e na técnica. A Recorrente determina a quantidade de detergente ativo (15-85%),
porém para determinar as caracteristicas distintivas da invencdo e/ou o problema técnico
solucionado pela invencdo, seria necessario determinar a concentracdo de detergentes
derivados de 4cido graxo na composicdo. Sendo assim, fica mantida a objecdo fundamentada
no art. 25 da LPI.

TBR571/19 Reivindicacdo 1 pleiteia composi¢do detergente de lavagem pessoal, estavel a
armazenagem, caracterizada pelo fato de que compreende de 15 a 85% em peso de
detergente ativo, incluindo sabao derivado de acido graxo insaturado, de O, 1 a 20% em peso
de agente clareador da pele, selecionado a partir de niacina, niacinamida, seus precursores e
derivados, e de 0,02% a 2% em peso de acido dietileno triamino pentaacético (DTPA). A
presenca de expressoes, tais como "seus precursores e derivados" (reivs. 1, 12 e 13), bem
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como "seus derivados" (Reiv. 4), acarreta falta de clareza as reivindica¢des (item 3.47 da Resol.
124/2013; art. 25 da LPI)

TBR750/19 Reivindicacdo 1 pleiteia Formulacdo multifuncional para tratar e modificar cabelo
de mamifero, caracterizada pelo fato de compreender: (a) um ou mais polimeros
compreendendo, como unidades monoméricas polimerizadas (i) de 50 a 89% em peso de um
ou mais monomeros etilenicamente insaturados; (ii) de 10 a 5 40% em peso de &acido 2-
acrilamido-2-metil-1-propanossulfénico e seus sais; e (iii) de 0,1 a 5% em peso de um ou mais
monoémeros de acido carboxilico(C3-C6) monoetilenicamente insaturados; e (b) um ou mais
aditivos, em que o polimero é compativel no um ou mais aditivos e pode ser neutralizado em
qualquer estdgio do preparo da formulacdo. As viscosidades aumentadas das formulacdes no
presente pedido de patente foram demonstradas somente para os copolimeros
compreendendo como componente (i) a acrilamida, sem qualquer indicio de que tal
comportamento das formulagGes seja alcancado com outros mondmeros ndo idnicos
diferentes da acrilamida, capaz de fundamentar o amplo escopo da reivindicacdo 1, o que
contraria as disposi¢cdes do artigo 25 da LPI. Desta forma, para transpor o ébice relativo ao
artigo 25 da LPI, o recorrente devera reformular a reivindicacdo 1 do quadro submetido na
fase de recurso definindo a formulagdo por compreender (a) um ou mais polimeros contendo
como unidades monomeéricas polimerizadas (i) de 50 a 89% em peso de acrilamida; (ii) de 10 a
40% em peso de acido 2-acrilamido-2-metil-1-propanossulfénico e seus sais; e (iii) de 0,1 a 5%
em peso de um ou mais mondmeros de 4cido carboxilico (C3-C6) monoetilenicamente
insaturados; e (b) um ou mais aditivos, em que o copolimero é compativel no um ou mais
aditivos e pode ser neutralizado em qualquer estagio do preparo da formulagao.

Qualquer inconsisténcia entre o relatdrio descritivo e o quadro reivindicatdrio néo deve ser aceita, ja que
traz duvidas a extensdo da protegdo e faz com que o quadro reivindicatorio ndo seja claro ou ndo 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 reivindicagbes 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 atengéo 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 hd inconsisténcia entre o relatorio descritivo e o quadro reivindicatdrio. Outra situagdo ocorre quando
a reivindicagdo apresenta uma limitagdo, mas o relatério ndo dd énfase particular a esta caracteristica.
Em tal caso, ndo hd inconsisténcia entre o relatdrio descritivo e o quadro reivindicatdrio. (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 relatério
descritivo é considerada essencial para a realizagdo da invengdo, mas ndo for mencionada em uma
reivindicagdo independente, tal reivindicagdo nédo 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 reivindicagdo
ampla ndo é suportada pelo relatdrio descritivo, o énus de demonstrar o contrdrio é da depositante. Neste
caso, o examinador pode se apoiar em um documento publicado, de modo a fundamentar suas razdes.
(Res. n.124/13 § 3.89) Quando determinada matéria objeto da protegéo é claramente revelada em uma
reivindicagéo do pedido tal como depositado, mas ndo é mencionada em qualquer parte do relatdrio
descritivo, é permitido incluir no relatdrio descritivo tal matéria, desde que o contetudo da mesma atenda
ao artigo 24 da LPI. (Res. n.124/13 § 3.96) A matéria objeto da protecdo deve estar devidamente
fundamentada no relatdrio descritivo. Para tanto, é necessdrio que a descrigdo realizada através do
relatdrio descritivo fornegca informagées técnicas capazes de fundamentar toda a matéria pleiteada (Res.
144/15 § 2.3.1).

TBR23/19 O relatério descritivo do presente pedido nio traz qualquer descricdo ou sugestdo
de uma composicdo de acordo com a nova reivindicagdo 1 caracterizada pelo fato de que o
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teor de gordura é de cerca de 55% a cerca de 65% em peso da matéria seca. Logo, a matéria
definida na reivindicagdo 8 ndo se encontra devidamente fundamentada no relatdrio
descritivo do presente pedido, estando em desacordo com o disposto no artigo 25 da LPI.

TBR634/19 Pedido trata de Processo de produc¢do de nanoparticulas de prata estabilizadas por
proteinas na producdo de produtos téxteis antibacterianos e o tratamento dos efluentes
produzidos. Na etapa d do processo descrito na reivindicacdo 1 do QR-2 indicava um tempo de
incubagdo do nitrato de prata com o filtrado de cultura por 48h. Contudo, como apontado nos
pareceres anteriores, a figura 1 indicava um tempo maximo de incubacdo de 28h. Esta
inconsisténcia foi corrigida pela apresentacdo do novo relatério descritivo que define este
pardmetro (28h) com base na Fig.1, tal como inicialmente depositado. Sendo assim, considera-
se superada a objecdo relacionada a suficiéncia descritiva do relatério (art. 24 da LPI) e
fundamentacdo da reivindicagdo 1 (art. 25 da LPI).

TBR439/19 Método de vedacdo de pelo menos parte da superficie de um artigo, caracterizado
pelo fato de que compreende as etapas de:(a) aplicagdo de uma camada de fundido reativo
baseado em poliuretano, cuja camada de fundido normalmente reage por meio da umidade
presente no ar ambiente, a pelo menos uma parte da superficie do artigo a uma temperatura
de 1009C a 1502C com 20 a 150g de fundido reativo por metro quadrado, em que o fundido
reativo tem uma densidade de 1,1 g/m2 e uma viscosidade de BROOKFIELD em 1202C na faixa
de 2000 mPas a 30.000 mPas; (b) nivelamento da camada de fundido reativo; e (c) preparacdo
de uma camada de vedagdo combinada de fundido reativo/material de revestimento por meio
da aplicacdo de um material de cura com UV para formar uma camada de revestimento sobre
a camada de fundido reativo, a camada de revestimento sendo aplicada e curada com UV
antes da cura completa da camada de fundido reativo em que o fundido reativo é livre de dgua
e livre de solvente, em que a camada de fundido e a camada de revestimento sdo aplicadas,
cada uma delas, em uma Unica passagem, em que a camada de fundido reativo tem uma
espessura na faixa de 20 um a 150 um, em que a camada de revestimento tem uma espessura
na faixa de 5 um a 25 um. No entanto, o quadro reivindicatério apresentado na fase recursal
contraria o disposto no Art. 25 da LPI por falta de fundamentagdo, uma vez que ndo foi
encontrado no relatério descritivo que a cura do revestimento se da antes da cura do material
fundido

TBR632/19 Reivindicagdo pleiteia Processo para a produ¢do de amido residual a partir de uma
pasta de amido granular, caracterizado por compreender: contatar uma pasta de amido
residual obtida a partir de um substrato de amido granular simultaneamente com uma alfa
amilase e uma glicoamilase, em que a glicoamilase tem pelos menos 97% de identidade de
sequéncia de aminoacido com SEQ ID NO: 3, a uma temperatura igual a ou abaixo da
temperatura de gelatinizagdo do amido granular; permitir a alfa amilase e a glicoamilase
agirem por um periodo de tempo suficiente para hidrolisar o amido granular para obter glicose
e amido residual; e reter o amido residual para produzir amido residual a partir da pasta de
amido granular. Na fase recursal permanece na redacdo da reivindicacdo principal a referéncia
ao percentual de identidade. A mera restricdo de 90% para 97% ndo é suficiente para uma
redacdo precisa e que atenda aos preceitos do artigo 25 da LPI. O item 6.1 da Res. 144/15 é
explicito no sentido de que o trecho: pelo menos 97% de identidade de sequéncia de
aminodacido com a SEQ ID No.3 acarreta em amplitude indevida. Ndo é possivel concluir que o
relatdrio descritivo descreva todas as sequéncias contidas no referido intervalo. Assim, reitera-
se