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I.  INTRODUCAO A PROPRIEDADE INTELECTUAL
Propriedade Intelectual (Pl) é a denominacdo dada a patentes, marcas registradas,
direitos autorais, desenhos industriais e outros tipos de propriedade intangivel que se originam

de criagcdes da mente e, em seu sentido mais amplo, ndo possuem forma fisica.

) CRIACAO DE VALOR Receitas/
= IMOVEIS . Criagdo de Produto - ]
, ucros
= MOVEIS = Investimento
q q Emprego
. = Melhorias - p. gN
= Capital = Avaliacao
= Venda = Solucdo de
= Intelectual = Aluguel ou Necessidades
Licenciamento

Como todos os tipos de propriedade, a Pl € uma posse e pode gerar renda. Por essa
razdo, a Pl é considerada um ativo. E geralmente o resultado de um investimento e devera
gerar um retorno de um tipo ou de outro. A Pl difere de outros tipos de propriedade, na
medida em que ndo possui forma fisica e passa a existir devido a inteligéncia humana,
criatividade e imaginacao.

Existem diferentes tipos de PI, cada um com suas proprias leis exclusivas. A PI,
algumas vezes, e dividida em duas categorias gerais, “propriedade industrial” e “direito
autoral”. A propriedade industrial se refere a ativos criados principalmente para o avanco da
tecnologia, industria e comércio, tais como patentes (inveng6es), desenhos industriais, marcas
registradas, marcas de servico, segredos comerciais e indicaces geogréficas de origem®. As
formas mais comuns de PI séo:

Patentes: Uma patente é um documento legal que concede a seu detentor o direito
exclusivo de controlar o uso de uma invencdo, conforme apresentado nas reivindicacOes de
patentes, dentro de uma area e periodo de tempo restritos, impedindo que outras pessoas,

dentre outras coisas, comercializem, utilizem ou vendam a invengdo sem autorizacdo. Por

1 0 Artigo 1(2) da Convencéo de Paris para Protecdo de Propriedade Industrial (Lei de Estocolmo, 1967), esta
redigido da seguinte forma: “A prote¢do da propriedade industrial tem como objetivo, patentes, modelos de
utilidades, desenhos industriais, marcas registradas, marcas de servico, nomes de fantasia, indicacdes de fontes
ou denominagdes de origem e repressdo da competigao desleal”.
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exemplo, as patentes podem ser concedidas para uma bateria que armazene energia solar de
forma eficiente, indefinidamente e sem perda, uma vacina que proteja contra malaria, ou um
novo composto que transforme espinhas de peixe em fertilizante para agricultura.

Desenhos Industriais: A protecdo de desenhos industriais permite que seu proprietario

controle a exploracdo das formas ornamentais relacionadas aos produtos, tais como, o estilo
de um novo carro esporte, o gabinete plastico diferente de um certo tipo de computador ou a
forma de uma garrafa de refrigerante.

Marcas Registradas: Uma marca registrada permite que seu proprietario confirme a

origem de seus produtos para o publico. Exemplos de marcas registradas incluem nomes
inconfundiveis de produtos, tais como Nando’s® ou Coca Cola®, ou uma logo marca, tal
como, o simbolo da triade da Mercedes Benz®.

Marcas de Servico: Uma marca de servico € uma forma de marca registrada que

permite a seu proprietario verificar a origem de um servico para o publico, tal como “Cheques
for Two®”.

Direito Autoral: Um direito autoral se refere a expressdes originais e “trabalhos de

autoria”. A pessoa que cria um trabalho com direito autoral é chamada de autor/autora.
Exemplos de trabalhos com direitos autorais incluem: pintura, fotografia, musica, dancas,
poemas, romances, etc. Além disso, o direito autoral se aplica a algumas coisas técnicas que
possuem um elemento de originalidade, tais como software, especificacBes técnicas e
documentacao correlacionada.

Uma diferenca entre direitos autorais e propriedade industrial é que geralmente o0s
direitos autorais ndo exigem registro com uma autoridade governamental, como condicdo para
protecdo contra o uso ndo autorizado. Os direitos de propriedade industrial, por outro lado,
devem ser expressamente concedidos e registrados com uma autoridade governamental, antes
de serem reconhecidos e colocados em pratica. Teoricamente, qualquer pessoa pode redigir
um pedido de patente ou marca registrada, porém, na pratica, profissionais, incluindo
procuradores (advogados de patentes) e profissionais técnicos chamados “agentes de

propriedade industrial” ou “engenheiros de patente” redigem pedidos de patente e o0s
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depositam com as autoridades governamentais, pois tais pedidos podem ser técnica e

processualmente complexos.

Este manual trata de patentes e como as mesmas sao pedidas e registradas. O objetivo
deste manual € auxiliar o leitor a desenvolver um conhecimento geral das habilidades
necessarias para a redacdo de um pedido de patente, depdsito do mesmo e trabalho com as
autoridades de patentes para sua Expedicdo como patente. Visto que leis e praticas
nacionais/regionais podem variar significativamente, o leitor devera também analisar e
compreender as necessidades especificas para as jurisdicbes de interesse de seu cliente.
Observe que neste manual usaremos algumas vezes o termo “agente de propriedade
industrial”; esse termo ndo é usado no sentido técnico de um profissional certificado por
autoridades nacionais para representar inventores em determinadas circunstancias, porém
como um termo genérico que inclui qualquer pessoa que redija um pedido de patente
(incluindo inventores, redatores de patentes, agentes de propriedade industrial e procuradores
de patentes).

Mais Aspectos Bésicos sobre Patentes: As patentes podem ser deferidas para proteger

invencOes que sejam novas, envolvam uma atividade inventiva e sejam capazes de aplicagoes
industriais®>. A patente devera ser concedida para uma invengdo que funcione, ou, como
determinados paises definem, as invencdes deverdo ser capazes de serem ‘“‘submetidas a
pratica”. Logo, uma idéia inteligente que ndo possa efetivamente funcionar no presente (por
exemplo, uma méaquina do tempo) ndo pode ser patenteada. Paises diferentes possuem formas
diferentes de expressar critérios para patentes. Por exemplo, as patentes devem, de uma
maneira geral, ser de natureza técnica, porém nem todas as jurisdi¢des tém as mesmas
defini¢des para o que ¢ “técnico” e o que nao ¢ técnico.

O prazo de uma patente é geralmente vinte anos, a partir da data de dep6sito do pedido
de patente. Uma patente confere a seu proprietario o direito de excluir outras pessoas da
utilizacdo, oferta para venda ou venda da invencdo ou importacdo da invencdo patenteada
para o pais onde a patente foi deferida. Em outras palavras, uma patente oferece um direito de

propriedade que permite ao proprietario determinar quem ndo pode usar a invencéo protegida

2 Esta definicdo vem do Artigo 27.1 do Acordo de Aspectos Relacionados a Comércio de Direitos de
Propriedade Intelectual (TRIPS). Alguns paises substituem “atividade industrial” por “néo-obviedade” e
“aplicacdo industrial” por “Gtil”. Esses termos sdo sindbnimos, porém ndo séo idénticos, conforme seré discutido.
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pela patente. Qualquer pessoa que ndo seja a proprietaria da patente ou nao esteja licenciada
pelo proprietario da patente e que fabrique, use, importe, ofereca para venda ou venda a
invencédo patenteada é chamada de “infrator”. Um infrator podera ser processado e ser forcado
a interromper a violacdo, pagando danos ao proprietario.

As patentes sdo “territoriais”; tém efeito apenas em paises onde foram pedidas e
deferidas. Cada pais possui o direito de soberania para deferir ou se recusar a deferir um
pedido de patente. Em alguns casos, como no caso do Escritorio Europeu de Patentes (EPO),
grupos de paises concordaram atraves de um tratado, em fornecer exames comuns de pedidos
de patentes. Alguns paises também concordaram por tratado, em aceitar patentes deferidas por
outros paises®. Por exemplo, algumas antigas coldnias britanicas aceitardo patentes aprovadas
pelo Escritério Nacional de Patentes do Reino Unido e/ou EPO, sempre que o Reino Unido

for um pais designado no pedido do EPO.

Apresentamos abaixo uma patente representativa. Esta patente, em particular, EP 1
242 397 B1, foi deferida pelo EPO em 29 de setembro de 2005. A patente apresenta o titulo
“Ativadores da Glicocinase Trans-Olefinica”. Ainda que o pedido tenha sido depositado no
EPO através do PCT, em 12 de dezembro de 2000, o pedido reivindica a data de depdsito de
prioridade de acordo com a Convencéo de Paris, do Pedido de Patente Provisorio dos EUA N°
60/170.783, o qual foi depositado em 15 de dezembro de 1999. Logo, a data efetiva para o
estado da técnica, em relacdo a essa patente, € 15 de dezembro de 1999. O pedido publicado
do PCT, No. WO 2001/044216, inclui o resumo abaixo para a invengao representada pelo
pedido de patente:
“Compostos N-heteroaromaticos trans-olefinicos 2-3-dissubstituidos ou urido-proprionamidas
de férmula (1), com a dita substituicdo na posicao 2 sendo um grupo fenil substituido e na
posicdo 3 um anel de cicloalquila, sendo as ditas proprionamidas ativadores de glicocinase
que aumentam a secrecdo de insulina no tratamento de diabetes tipo II”.

O preambulo da principal reivindicacdo independente para a patente do EPO diz:
“Composto selecionado do grupo que consiste de uma amida olefinica de formula...” e
apresenta entdo um diagrama quimico, seguido por uma descricdo bastante detalhada do novo
composto farmaco.

¥ Sempre que aplicavel, os procedimentos precisos variam e o requerente pode necessitar tomar certas medidas
processuais enquanto o pedido de patente original se encontra pendente. Conseqiientemente, quando o cliente do
agente de propriedade industrial esta interessado em obter protecdo de patente através desse procedimento, o
agente de propriedade industrial devera conhecer antecipadamente no processo de pedido de patente as etapas
processuais que serdo necessarias.
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Palavras-chave para o Capitulo I:

Patente, propriedade industrial, marca registrada, marca de servi¢o, prazo da patente,

invencao, ativo, novidade, utilidade, submeter a prética, territorial, violagao.
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Il. PATENTES

A. VISAO GERAL DETALHADA DE PATENTES

Uma patente é uma concessdo de um monopolio limitado, feita pelo governo para uma
invencdo. No passado, os governos deferiam patentes para praticamente qualquer produto ou
servigo, independente de envolverem uma invencgéo. Por exemplo, um rei poderia conceder
uma patente sobre sal a um aliado em quem confiava. Na Idade Moderna, 0os governos
reduziram o escopo de patentes para proteger apenas as invencfes. A Republica de Veneza
criou um dos primeiros sistemas de patente da Idade Moderna. O prazo original para uma
patente era estabelecido em 14 anos, duas vezes a duracdo media da aprendizagem. Mais
tarde, o prazo era prorrogado para 17 anos, ap6s o deferimento da patente. Atualmente, a
maior parte dos prazos de patente sdo estabelecidos para 20 anos, a partir da data de dep6sito
do pedido.

1. O que é uma Patente?

Uma patente, geralmente, concede a seu proprietario o direito exclusivo de controlar
quem fabrica, usa, vende, oferece para venda e/ou importa qualquer produto ou tecnologia
protegida por reivindicagcdes de patentes. As reivindicacfes de patentes sdo conjuntos de
frases que geralmente aparecem no final da patente, descrevendo a invencdo que esta sendo
protegida. A fim de obter uma patente, as reivindicacbes de patentes deverdo geralmente
descrever uma invengdo que seja nova, Util e ndo-6bvia em termos do “estado da técnica”.
Estado da técnica é um termo técnico que se refere, geralmente, a todo o conhecimento
publico e invengdes que existiam antes do deposito do pedido de patente.

A patente devera também satisfazer outras exigéncias legais, tais como, prazos
relacionados a quanto tempo a invenc¢édo foi divulgada ao publico, caso tenha sido, antes do
depdsito do pedido de patente. Geralmente, as patentes serdo negadas se a invencao tiver sido
divulgada ao publico antes do depdsito do pedido, excluindo qualquer periodo de graca que
possa ser aplicado. Em alguns paises, como os EUA e o Brasil, ha um periodo de graca de um
ano, durante o qual o pedido ainda pode ser depositado; na maioria dos outros paises, uma

divulgacdo publica da invencdo antes do depdsito do pedido de patente, é geralmente
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suficiente para fazer com que o pedido seja negado®. Em algumas jurisdicées, ndo podem ser
obtidas patentes para invengdes que sejam contrarias a “ordem publica ” ou “imorais”. Por
exemplo, invencOes relacionadas a um dispositivo para a ingestdo de drogas ilegais (por
exemplo, um cachimbo de Opio), poderdo ndo ser patentedveis devido a questbes morais.
Contudo, essa restricdo pode, algumas vezes, ser mais uma questdo de formato da
reivindicacdo de patente do que uma proibicdo absoluta. Nem todas as jurisdicdes possuem as
mesmas definicdes para moralidade, a algumas jurisdi¢cGes optam por néo ter leis de patentes

que sejam relevantes a questdes morais.

Sugestao Profissional: O pedido de patente deve ser depositado antes da divulgacdo publica
de quaisquer resultados importantes de pesquisas que possam levar a um produto ou
tecnologia valiosa. Esse cuidado se aplica especialmente a instituicdes de pesquisa — porém, a
necessidade de publicacdo de trabalhos académicos pode ser facilmente suprida pelo
procedimento de liberacdo da publicacdo que analisa apresentacdes de artigos para jornais e

conferéncias relacionadas a novidades patenteaveis.

A maior parte das patentes hoje em dia ¢ produzida por ‘“substanciais sistemas de
exame”, nos quais o pedido de patente € inteiramente analisado por um examinador de
patentes empregado pelo governo. Dentre outras coisas, 0 examinador de patentes ira
comparar o estado da técnica relacionado ao pedido pendente, em relagdo as reivindicacdes do
pedido de patente, para determinar se a invencgédo reivindicada oferece avanco legalmente
suficiente quanto ao estado da técnica. Alguns paises, ainda mantém “sistemas de registro”,
nos quais quando um requerente recebe uma patente, uma vez determinadas formalidades
tenham sido concluidas, porém sem que o pedido de patente passe por um exame substancial.
Em tais sistemas, apenas quando a patente é impugnada em um tribunal, a questdo da

invalidade da patente devido ao estado da técnica é estudada.

* 0 Artigo 11 da Convengao de Paris, por exemplo, disp&e sobre uma excegéo a regra, geralmente, referente a
divulgacdo publica. O agente de propriedade industrial devera compreender as especificas exigéncias
processuais e substantivas, em todas as jurisdi¢fes de interesse de seu cliente.

17




Uma patente é considerada valida, quando tiver sido deferida e ndo tiver sido
impugnada com sucesso em um tribunal ou perante o escritério nacional de patentes
pertinente. Uma patente é considerada invalida, quando é rejeitada ou cancelada, pelo fato da
invencdo ndo ser nova (estado da técnica) ou por outros motivos. A maior parte de sistemas de
patente do mundo aempresa que as patentes sdo supostamente consideradas validas e deverao
ser legalmente provadas em caso contrario. 1sso é especificamente verdadeiro nos sistemas de
exame em que um servidor imparcial do governo analisou o pedido de patente e seu estado da
técnica pertinente, antes de deferir a patente. As leis mundiais de patentes geralmente
reconhecem a protecdo de patente para tipos diferentes de invencdes. Muitos sistemas de
patente visam, essencialmente, oferecer tratamento uniforme para todas as invencdes, a
despeito do tipo de invencdo. Quando as pessoas falam de patentes, normalmente gquerem
dizer “patentes de invengdo”, algumas vezes conhecidas como “patentes de utilidade”. Essas
patentes protegem maquinas, processos, composi¢cdes quimicas e outros tipos de invencgdes

que sdo valiosas devido a sua utilidade. A maior parte deste manual esta relacionada a

patentes de invencdes ou patentes de utilidade.

Alguns paises também oferecem patentes ou instrumentos legais semelhantes a patentes,
para outros tipos de invencdo. Por exemplo, em alguns paises, os desenhos podem ser
protegidos como “patentes de desenho” (por exemplo, os EUA). Em outros paises, 0s
desenhos sdo protegidos por sistemas de registro de desenhos industriais (por exemplo, a
Bélgica). Em quaisquer dos casos, a prote¢do € para um novo, original e ornamental desenho
para um artigo de manufatura, ndo relacionado a funcionalidade.

Sempre que existir, o termo de protecdo para uma patente de desenho podera diferir
daquele da patente de utilidade. Nos EUA, o prazo para uma patente de utilidade é de 20 anos,
a partir da primeira data de depdsito feito nos EUA pelo requerente, enquanto o prazo para
uma patente de desenho industrial é de 14 anos, a partir da data de deferimento da patente. As
patentes de desenho industrial, normalmente, sdo semelhantes tanto a patentes de marcas
registradas quanto a patentes de utilidade. Por exemplo, um fabricante produz um bule de café
gue tem uma forma exclusiva. O bule de café em si pode oferecer ou ndo caracteristicas

inventivas que poderiam ser o objeto de um pedido de patente de utilidade. Contudo, 0
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fabricante podera estar interessado em proteger a forma exclusiva de seu bule de café. Na
realidade, ele pode ter vindo a saber que o publico associa a forma de seu bule de café ao
nome da empresa. Conseqiientemente, o fabricante gostaria de ser capaz de impedir que
outros fabricantes fossem capazes de copiar livremente as formas exclusivas dadas a seus
bules de cafe.

Um requerente de patente pode nao precisar escolher entre o deposito de um pedido de
patente de utilidade e a busca de protecdo para um desenho exclusivo. O requerente de
patente pode, geralmente, buscar protecdo tanto para as caracteristicas inventivas, quanto para
os elementos do desenho. Suponha, por exemplo, que o fabricante acima desenvolveu a forma
de seus bules de café com base em sua propria pesquisa sobre perda de calor. Ele podera,
entdo, depositar um pedido de patente de utilidade que proteja a invencdo, associado a
prevencdo da perda de calor em bules de café, enquanto também deposita um pedido de
patente de desenho industrial para a sua forma exclusiva.

Alguns paises oferecem protecdo para invengdes através de “registros de modelo de
utilidades”, que também sdo conhecidos como “patentes comuns” ou “inovag¢des de
utilidades”. As exigéncias para o registro dos modelos de utilidade s&o, geralmente, menos
rigorosas que as exigéncias para obtencdo de uma patente de invencdo. Por outro lado, o
escopo de protecdo concedido a um modelo de utilidade ndo é normalmente tdo amplo quanto
aquele oferecido por uma patente de invencao.

Na pratica, a protecdo para modelos de utilidade é geralmente buscada para inovacdes
de natureza adicional que possam ndo satisfazer aos critérios para patentes de invencdo, por
exemplo, inabilidade em demonstrar a atividade inventiva. O prazo de protecdo para modelos
de utilidade é significativamente mais curto que aquele para patentes. Alguns escritorios
nacionais de patentes ndo examinam substancialmente pedidos de modelos de utilidades antes
do registro. Conseqlientemente, a natureza precisa do direito concedido serd questionada até
que surja uma divergéncia entre o proprietario e a outra parte. Em alguns paises, a prote¢do do
modelo de utilidade pode apenas ser obtida para alguns campos de tecnologia e apenas para

produtos, ndo para processos.

19



Similarmente, alguns paises fornecem protecdo de patente para plantas produzidas de
uma forma especifica®. Por exemplo, nos EUA, patentes de plantas podem ser obtidas para
“qualquer distinta e nova variedade de planta, incluindo mutacdes cultivadas, mutantes,
hibridas, e mudas recém-encontradas, em vez de tubérculos propagados ou uma outra planta
encontrada em estado ndo-cultivado”. Muitos paises ndo permitem o patenteamento de

plantas, a despeito de seus meios de propagacao.

2. O que pode ser a Matéria de uma Patente?

A matéria de uma patente se refere ao que pode ser patenteado. Em alguns paises,
praticamente, qualquer invencdo pode ser pateteada. Outros paises tém algumas definicdes
mais ou menos restritivas quanto a matérias patentedveis. Em ambos os casos, uma grande

variedade de coisas pode ser patenteada, desde que sejam novas, Uteis e ndo-6bvias®.
Vamos examinar outra patente expedida: A Patente US No. 6.434.955, expedida em
20 de agosto de 2002, apresentando o titulo “Congelador por Eletro-Adsor¢ao: Um Ciclo de
Resfriamento Miniaturizado com Aplicacdes que Variam da Microeletrdnica a
Condicionadores de Ar Convencionais”. O resumo dessa patente ¢ lido como:

E proposto um novo refrigerador modular e em miniatura, que combina
simbioticamente absorcao e dispositivos de resfriamento termelétricos. A
aparente baixa eficiéncia de cada um dos ciclos, individualmente, €
superada por uma combina¢ao dos mesmos. Esse refrigerador de eletro-
absorcao incorpora apenas tecnologias existentes, podendo alcancar
grandes densidades de refrigeracdo, com alta eficiéncia e, ainda, é
isento de partes moveis e inclui materiais inofensivos. Os processos
fisicos dominantes sdo, principalmente, efeitos de superficie, em vez de
propriedades intrinsecas de massa, ou envolvem elétrons, em vez de
fluxo de fluido. Essa insensibilidade a escala, cria aplicacfes
promissoras em areas que vao da refrigeracdo de computadores pessoais
e outros utensilios microeletrénicos, a condicionadores de ar para
automoveis e ambientes.

Embora o examinador de patentes designado para analisar esse pedido encontrou enfim
patenteabilidade, ele contudo analisou aproximadamente 15 pecas do estado da técnica e usou
duas pecas desse estado da técnica para rejeitar as reivindicactes do pedido de patente,
conforme depositado originalmente. A patente expedida tem 19 reivindica¢Ges em dois
conjuntos, com um conjunto de 11 reivindicacgdes de dispositivos, seguido por um segundo
conjunto de sete reivindicacdes de métodos.

> Por exemplo, as “plantas propagadas de maneira assexuada” que podem ser protegidas nos EUA, séo plantas
reproduzidas por outras formas que ndo sementes, tais como, através do enraizamento de talos, formag&o de
camadas, germinacao, enxerto e enxerto por aproximagao.

®0 Acordo TRIPS, no Artigo 27.1, nota de rodapé 5, declara que “util” e “ndo-0bvio” sdo termos sinénimos
para “aplicagdo industrial” e “atividade inventiva”. Contudo, os termos ndo sdo exatamente idénticos.
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Pode ser util analisar algumas categorias de matérias pertinentes que sdo geralmente
patenteadas, assim, a discussdo a seguir, é dirigida a diversos tipos de matérias patenteaveis.
a.  Dispositivos Mecanicos e Artigos de Manufatura

As leis de Patente protegem dispositivos mecanicos e artigos de manufatura. Essas s@o
invencOes tradicionais da lei de patentes. Consequientemente, o estado da técnica disponivel
ao publico nesses campos remonta quase ao tempo de tal arte. Por exemplo, um requerente de
uma patente moderna gue procura uma invencao relacionada a patins de hdquei especiais nao
deverd se surpreender ao encontrar uma patente expedida na época de 1860, citada pelo
examinador para mostrar que o pedido de patente moderno reconhece o estado da técnica.
Observe que quando dizemos que um pedido de patente “reconhece” o estado da técnica, é
uma forma de dizer que existe estado da técnica que é importante para as reivindicacdes no
pedido de patente.
b.  Processos /Métodos

As patentes podem cobrir processos e métodos. Muitos processos e métodos também
estdo relacionados a um dispositivo fisico. Uma patente ndo esta limitada a buscar protecao
através do uso de apenas um tipo de reivindicacdo. Conseqlientemente, um pedido de patente,
geralmente, devera incluir tanto as reivindicacdes do aparelho quanto as reivindicacbes do
método. Entdo, por exemplo, um inventor pode patentear seu novo aparelho para filtragem e
purificacdo de extratos de plantas, bem como seu método de filtragem.
c.  Composicdes ou Compostos Quimicos

Os inventores podem buscar protecdo de patente para composicGes quimicas, tais como,
aquelas surgidas no campo dos produtos farmacéuticos, biotecnologia, ciéncia de materiais e
produtos petrogquimicos. Por exemplo, uma patente pode ter sido expedida hd muito tempo
atrds para a aspirina, um composto quimico que alivia dores de cabeca. As patentes que
incluem produtos farmacéuticos, por exemplo, tendem a ser as patentes individuais mais
lucrativas. Visto que o pedido de patente devera ser depositado antes da divulgacéo ao publico
e visto que deverdo ser conduzidos testes rigorosos para novas drogas, € comum que as
empresas farmacéuticas depositem diversos pedidos de patentes para uma variedade de

drogas, enquanto ainda se encontram nas primeiras fases de testes. Consequentemente, muitos
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desses pedidos de patentes sdo abandonados antes da Expedicdo como patentes, visto que o
fabricante posteriormente vem a saber que a droga ndo é eficaz ou segura. Muitas das leis
mundiais de patentes apresentam proibicdes contra protecdo de patente para invencoes
relacionadas ao tratamento do corpo humano. Isso pode exigir atencao especial ao se redigir
pedidos de patentes para produtos farmacéuticos conhecidos que tenham novos usos, bem
como para métodos de tratamento de diversas doengas com novos compostos.

d. Moléculas Isoladas e Caracterizadas

Em diversos paises (por exemplo, EUA e boa parte da Europa), as moléculas isoladas e
caracterizadas, de acordo com sua funcdo e utilidade potencial, podem ser patenteadas.
e.  Organismos Genéticos /Sequéncias Genéticas

Alguns paises fornecem protecdo de patente para organismos genéticos. Sempre que
patentedveis, tais invenc@es atribuem uma finalidade funcional a uma seqliéncia genética. Por
outro lado, uma simples sequéncia de acido nucléico, sem uma indicacdo de funcdo, ndo é
uma invencdo patenteavel. Nos casos em que uma sequiéncia ou seqliéncia parcial de um gene
¢ usada para produzir uma proteina ou uma parte de uma proteina, € necessario especificar
qual a proteina ou parte da proteina que é produzida e o que funcdo essa proteina ou parte da
proteina realiza.

A questdo da patenteabilidade de materiais genéticos estd em debate e, em alguns
paises, esses materiais ndo sdo considerados como matérias patentedveis; o deferimento da
patente é negado para sequéncias genéticas, considerando-as como parte da natureza.

f. Programas de Computador

H& muita polémica com relacdo a programas de computador, no que se refere a que tais
programas devam ser patenteaveis e diferentes paises possuem normas diferentes a respeito
do assunto. Em alguns paises, um programa de computador novo e Util é tratado como um
sistema, método e/ou dispositivo patentedvel, por atingir um determinado propdsito. Um
programa de computador também pode ser patentedvel devido a seus implementos, através de
instrucGes de software, uma funcédo util, em uma nova maneira (por exemplo, proporcionando

os dados de processo do programa de computador de maneira mais eficiente e rapida). Este
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manual ira considerar que o software é patenteavel, porém, um algoritmo ou equacéo
matematica pura ndo é patenteavel.
g. Aperfeicoamentos

A maior parte das patentes sdo para invengdes que sdo em si, aperfeicoamentos de
invengOes anteriores. Uma “patente de aperfeicoamento” contudo, é um termo que se refere a
uma nova patente que inclui um efeito melhorado ou intensificado, quando comparado com a
patente mais antiga. Por exemplo, o Inventor A detém uma patente para um dispositivo usado
para encher garrafas de remédio. Posteriormente, o Inventor B recebe uma patente para um
dispositivo de enchimento que representa uma melhoria em relagcéo ao dispositivo do Inventor
A. A invencdo de B podera, por exemplo, encher as garrafas mais rapidamente e com menos

derramamento, de uma maneira nova. Ainda que o Inventor B detenha uma patente para

o

dispositivo aperfeicoado, ele ndo podera colocar em pratica a sua patente B, sem o
consentimento do Inventor A, visto que utiliza a invencdo de A. Normalmente, o
consentimento é buscado através de uma negociacdo de licenciamento, na qual tanto o
Inventor A, quanto o Inventor B, reconhecem as vantagens comerciais/financeiras da
cooperacdo — se finalmente chegarem a um acordo sobre os termos do licenciamento e sobre a
parte que paga mais pela licenca, o que ird depender de suas habilidades de negociacao e das
caracteristicas Unicas de suas circunstancias.

3. Por que as Patentes Sdo Importantes?

As patentes sdo ativos societarios significativos. A propriedade intelectual pode ser um
dos mais caros componentes de muitos produtos. Por exemplo, MPEG-2 é uma norma técnica
para tecnologia de video em diversos bens de consumo. A taxa de licenciamento para MPEG-
2 por aparelho de DVD é de aproximadamente $2,50 USD, uma taxa que os fabricantes de
aparelhos de DVD concordaram em pagar por seus produtos para que estes fossem
compativeis com o padrdo MPEG-2. Adicionalmente, grupos de detentores de patentes
licenciam separadamente suas patentes relacionadas a tecnologia de DVD. Suas taxas somam
coletivamente aproximadamente $8,50 USD. Logo, as taxas de licenciamento de Pl relativas
a aparelhos de DVD chegam a aproximadamente $11 USD. Assim, para um aparelho de

DVD cujo pre¢co de revenda é $44 USD, aproximadamente um quarto desse preco esta
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relacionado a propriedade intelectual.

Suponha também que uma empresa podera comegar com uma vantagem de ser primeira
no mercado, porém em pouco tempo a concorréncia terd aprendido a fazer e comercializar o
produto de forma bem sucedida. Pelo menos um concorrente, mais cedo ou mais tarde,
aprenderd como tornar o produto mais barato do que o fabricante original. A menos que a
empresa que tenha sido a primeira do mercado detenha direitos de propriedade intelectual
(DPIs) significativos, podera, com o passar do tempo, ver sua receita diminuir a medida que
concorrentes maiores entrarem no mercado. Ao explorar seus DPIs, a empresa pode
completamente impedir a capacidade de outros em manufaturar o produto, ou a empresa pode
tirar proveito de receitas de licenciamento, que representam uma boa fra¢do daquilo que seus
préprios lucros atingiriam pela venda do produto.
a.  Fonte de Receita

O modelo tradicional de exploracdo de patente € aquele do inventor Unico que obtém
uma patente para um produto-chave e entdo ganha royalties através do licenciamento da
patente a outras pessoas e/ou usando sua patente para construir uma industria para o produto
patenteado (por exemplo, Graham Bell e o telefone). Isso ainda ocorre, embora que a patente
“carro-chefe” de um Unico inventor, de alguma forma, tenha se tornado rara. Hoje em dia isso
€ mais comum para uma empresa de sucesso, com recursos para fazer valer os direitos de
patente em relacdo a outros. Enquanto que empresas pequenas podem certamente receber
receitas significativas do licenciamento de seus direitos de patente, muitas grandes empresas
recebem receitas significativas do licenciamento de seus portfolios de patentes (por exemplo,
a IBM recebe aproximadamente $2B USD/ano em receita de licenciamento).

Geralmente, um inventor devera ter expectativas realisticas (conservadoras) com relacédo
a receita que podera ser originada do licenciamento de sua patente. Em primeiro lugar, o
mundo ndo tem mercado em direitos de patente; foram conduzidas algumas pesquisas para
estabelecer um mercado estilo commodities para o licenciamento dos direitos de patentes,
porém um mercado maior ainda tem de aparecer. Em segundo lugar, existem muito mais
patentes hoje em dia do que no passado. Hoje em dia, um empresario ao se deparar com

centenas de patentes correlacionadas e determinar para qual patente, caso haja, é necessaria
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uma licenca, se tornou uma tarefa complicada. Em terceiro lugar, litigios relacionados a
patentes sdo caros em todo o mundo e muitos detentores de patentes, simplesmente, nao
possuem recursos para fazer valer seus direitos contra os infratores. O agente de propriedade
industrial devera estar ciente de que a execucdo da lei e a bem sucedida exploracdo de
patentes podem ser dificeis em certos momentos: essa ndo ¢ uma tarefa impossivel e depende
muito do contexto.
b.  Beneficio de Marketing

Muitas leis de patente possuem um tipo de exigéncia de marcacdo que envolve a
indicacdo de que um determinado produto é protegido por patente. Para alguns produtos,
particularmente aqueles feitos de metal, o nUmero da patente pode ser gravado no produto. A
finalidade dessa exigéncia de marcacdo € notificar o publico (por exemplo, 0s concorrentes do
fabricante) que o produto ndo pode ser copiado livremente, pois esta protegido por patente.
Conforme passou o tempo, muitas empresas descobriram que tal indicacdo também serve
como uma ferramenta de marketing eficiente com o pablico em geral. As Empresas se
referem rotineiramente a sua “tecnologia patenteada” em “press releases” (matérias liberadas
para publicacdo) e materiais de propaganda. Algumas empresas até fornecem informacdes
sobre seus portfolios de patente em seus materiais de investimento. A lei de patentes ndo
encoraja detentores de patentes a serem timidos a respeito de seus portfolios de patentes e isso
é bastante compativel com os beneficios de marketing.
c.  Fichade Barganha

As patentes apresentam usos que ultrapassam apenas a obtencdo de proibicGes contra
concorrentes e/ou recolhimento de taxas de licenca. Muitas empresas e instituicbes de
pesquisa usam seus portfolios de patentes como uma ferramenta para obter uma vantagem
competitiva ou estratégica. Por exemplo, o proprietario de uma patente pode usar sua patente
para obter licencas para as patentes de um concorrente, que possa ser de interesse para a sua
empresa. O proprietario da patente poderd usar a forca de seu portfolio de patentes para
convencer o0 concorrente que as duas empresas deverdo cruzar os portfolios de patentes

licenciadas e eliminar a possibilidade de divergéncias entre elas (0 que podera ser em

26



detrimento de um terceiro concorrente que agora ndo tera uma licenca para o portfolio de
quaisquer das duas empresas).
d. Controle/Influéncia do Setor Industrial

O uso mais direto de uma patente é a habilidade de obter uma proibicdo contra a
violacdo por um concorrente que faz, usa, vende, oferece para venda ou importa um produto
ou servico protegido pelas reivindicacfes de patentes. Em determinadas circunstancias, essa
“patente bloqueadora” da a seu proprietario controle do setor industrial ou linha de produto
relacionada a patente. Logicamente, as reivindicacfes da maioria das patentes ndo sdo téo
abrangentes que possam controlar a fabricacdo de todos os produtos de uma determinada
categoria (por exemplo, uma patente que proteja todos os computadores). De maneira
semelhante, todo um portfolio de patentes, ou seja, uma colecdo de patentes da mesma éarea,
pode algumas vezes ser tdo significativa que influencia todo o setor industrial.

As leis da concorréncia de alguns paises podem exigir que o proprietario de tal patente
bloqueadora consinta em licenciar a patente para outras partes em termos razoaveis. Em
outros paises, as leis da concorréncia poderdo apenas restringir a capacidade do proprietario
de uma patente em usar uma patente para controlar vendas de produtos ndo-correlacionados.
Os detalhes das leis da concorréncia e antitruste se encontram fora do escopo deste manual..

e.  Usos Defensivos

O agente de propriedade industrial podera ouvir o termo “patente defensiva” com
alguma frequéncia. Esse termo tem trés significados possiveis. No primeiro sentido, uma
patente (ou patentes) ¢ usada para “defender” um produto, tal como o produto mais
importante de uma empresa, contra a copia pela concorréncia. No segundo caso, as patentes
sdo usadas para “defender” a empresa, de forma geral, contra processos legais hostis de
violagdo de patente por parte dos concorrentes. No terceiro sentido, a expresséo descreve um
programa de patente inadequado ou subsidiado. O leitor devera observar que ha pouco com
relacdo a qualidade de um programa de patente defensiva, que a torne menos custosa do que
um programa de patente agressiva.

Algumas empresas podem deter patentes extremamente lucrativas sem a intengdo de um

dia licencia-las ou capitaliza-las. Tais empresas, em vez disso, usardo essas patentes para
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defender o controle da empresa sobre seus produtos, impedindo que a concorréncia copie as
caracteristicas-chave competitivas protegidas pelas patentes. A venda de um produto é,
freqlientemente, ainda que nem sempre, mais lucrativa do que o licenciamento da propriedade
intelectual necessaria para a sua fabricacdo. Conseqientemente, muitos proprietarios de
patentes que também fabricam produtos, usam suas patentes para forcar a concorréncia a sair
do mercado ou fazer um produto que nao esteja dentro do escopo de suas patentes (e, com
alguma sorte, produzir um produto inferior).

As patentes também tém uma aplicacdo potencial na defesa de uma empresa contra
processos de violacdo de patente por parte da concorréncia. Nesse uso defensivo, uma
empresa espera que suas patentes possam efetivamente funcionar como escudos com relacédo a
concorrentes detentores de patentes que ndo processardo a empresa por violacao, por receio de
receber de volta um processo por violagdo de patente. Patentes sdo “espadas” e ndo
“escudos”, no sentido de que uma patente nao confere a seu proprietario o direito de fabricar
um produto protegido pela patente. Uma patente oferece um direito negativo, que permite a
seu proprietario dizer quem ndo pode praticar a invencdo protegida pela patente. Contudo,
uma patente ou grupo de patentes podera fornecer a um titular de patente um escudo
defensivo contra seus concorrentes. Suponha que a Empresa A detém 5.000 patentes
correlacionadas a produtos na area X e considere que os trés maiores concorrentes da
Empresa A detém, cada um, 1.500 patentes na mesma area. Os concorrentes podem processar
a Empresa A para alcancar alguns objetivos comerciais, porém possivelmente ndo processardo
a Empresa A por recearem que a mesma possa abrir um processo por violacdo de patentes,
usando seu portfolio de patentes muito maior. Se uma determinada empresa se beneficia com
o fato de ter mais patentes, depende, de certa forma, do segmento industrial da empresa, de
suas caracteristicas técnicas particulares e da estratégia de negdcios. Uma empresa,
normalmente, ndo devera obter patentes na auséncia de uma finalidade comercial para assim
prosseguir. Para uma discussdo mais detalhada de estratégia de patentes defensiva e ofensiva,

ver o Capitulo VIII.
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B. REQUISITOS LEGAIS PARA PATENTEABILIDADE

O Capitulo I apresenta alguns aspectos basicos sobre patentes. Esta secdo ampliard a
introducdo, apresentando uma compreensdo mais detalhada sobre leis e requisitos de patentes.
Para ser patentedvel, uma invencdo deverd preencher diversos requisitos. Esses requisitos
poderdo ser amplamente classificados como, novidade, utilidade (aplicacdo industrial) e néo-
obviedade (atividade inventiva). Mais ainda, uma invencdo podera ser patenteada, apenas
caso se torne adequada a uma das classes legais da matéria protegida pela lei nacional. Outros
requisitos legais também existem, tais como, a necessidade para fornecer uma divulgacdo
capacitada a utilizacéo.

1. Novidade

A novidade é um dos mais importantes requisitos de patenteabilidade e reside no
coracdo do sistema de patentes. Uma invencdo devera ser nova. Em outras palavras, a
invencdo ndo devera estar em uso publico ou ser conhecida por outras pessoas. Na maior parte
dos paises, a invencdo devera ser nova na data do deposito do pedido de patente, enquanto em
outros paises, tais como, os EUA, a invencdo devera ser nova na data de sua criagdo. Uma
patente ou publicacdo anterior da mesma invencao anulara a novidade (impedira a patente de
ser expedida ou ird invalida-la posteriormente). Basicamente, se uma inven¢do nao € nova,
ndo é patenteavel. Enquanto a novidade é um requisito fundamental para a patenteabilidade,
as normas para a novidade variam de pais para pais. Lembre-se que novidade ndo significa
algo revolucionario; até mesmo pequenas coisas podem ser novas e Uteis.

Muitos paises possuem o requisito da “novidade absoluta”. O requisito da novidade
absoluta também pode ser interpretado como requisito de “novidade mundial”, no sentido de
que a divulgacdo em qualquer parte do mundo representa um estado da técnica valido em
relacdo ao pedido de patente. Adicionalmente, as proprias a¢des do inventor podem constituir
estado da técnica. Logo, um requerente devera depositar seu pedido de patente antes de fazer
qualquer divulgacédo puablica da invencdo. Por exemplo, a publicagdo dos resultados da busca
do préprio inventor antes do depésito de um pedido de patente podera destruir a novidade. Na
maioria dos paises, a divulgagdo dos resultados de uma pesquisa nova e Util (sempre que isso

incluir a divulgagcdo de uma invencdo), pode eliminar a possibilidade de obtencdo de uma
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patente da invencdo em um pedido depositado subseqlientemente. Em outros paises, como 0s
EUA e o Brasil, um requerente podera satisfazer o requisito de novidade depositando um
pedido de patente dentro de um periodo de graca de um ano, apds a divulgacao da invencéo
ao publico ou primeira oferta para venda. O periodo de graca impede a divulgacdo pelo
préprio inventor sobre sua invengdo de se tornar estado da técnica em relacdo ao seu pedido
de patente por um periodo de tempo limitado (um ano a partir da divulgacdo, no caso dos
EUA e do Brasil). Logicamente, apenas pelo fato de um inventor poder divulgar publicamente
sua invencao e posteriormente depositar um pedido de patente valido em um pais que mantém
um periodo de graca, nao significa que o pedido correspondente pode ser depositado
validamente em um pais que ndo possui periodo de graca. Visto que as atividades que
constituem divulgacdo publica e estado da técnica variam de pais para pais, o agente de

propriedade industrial devera analisar e compreender as leis aplicaveis.

EXEMPLO:

O Inventor A, que reside nos EUA, apresenta um trabalho no Pais X em 30 de abril de
2004. Volta entdo para os EUA e passa a se preocupar com outro trabalho. Em novembro de
2004, lembra-se que necessita depositar um pedido de patente da invencédo. Vai rapidamente
até o seu agente de propriedade industrial para um parecer.

E tarde demais para ele buscar protecio de patente?

Né&o nos EUA, pois os EUA concedem um periodo de graca de um ano. Nesse caso se
passou menos de um ano desde a divulgacdo inicial e, entdo, o requisito de novidade esta
satisfeito. Entretanto, na maior parte dos outros paises com um requisito de novidade absoluta
(sem periodo de graca) ou um periodo de graca inferior a seis meses, a divulgacdo pablica do
préprio Inventor A faz com que sua invencao seja ndo patentedvel em paises com requisito de
novidade absoluta.

Na fase de processamento da patente, a falta de novidade também é conhecida como
“antecipa¢d0”. Se uma Unica referéncia de antecipagdo, tal como, um artigo em uma
publicacdo técnica, ou se uma patente anterior contiver todas as limitagdes ou caracteristicas

de uma invencdo reivindicada, a invencdo conforme reivindicada € considerada antecipada

por referéncia. Este conceito é explicado mais detalhadamente no quadro.
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EXEMPLO:

Uma referéncia ao estado da técnica divulga uma cadeira com um assento e quatro
pernas, que pode ser feita de madeira ou metal. Suponha que o Inventor A inventa uma
cadeira de balango com um assento e quatro pernas, feita de madeira, e suponha também que
as reivindicacdes pendentes do inventor apenas se referem a um assento e quatro pernas e ndo
mencionam 0s acessorios de balancgo da cadeira.

A referéncia do estado da técnica antecipa essa invengdo? Sim, porque todas as
limitacGes da invencdo reivindicada devem ser encontradas na referéncia do estado da técnica.
A referéncia antecipa a invencao reivindicada. 1sso néo significa que as reivindicagdes nao
possam ser alteradas para relatar uma invengdo que impeca o estado da técnica, como, nesse
caso, acrescentar 0s acessorios de balanco da cadeira as reivindicacdes, significando apenas
que o agente de propriedade industrial necessita alterar as reivindicag6es da forma que estéo
apresentadas.

Observe ainda que para que uma Unica referéncia antecipar uma invencdo, todas as
limitacGes deverdo ser apresentadas na referéncia Unica. Um examinador de patentes podera
ndo combinar diversas referéncias para argumentar que a combinagdo antecipa a invencgéo.
Entretanto, conforme sera discutido posteriormente na se¢do sobre ndo-obviedade e atividade
inventiva, diversas referéncias poderdo ser combinadas para mostrar que uma invencao €
6bvia e, por isso, ndo patenteavel.

2. Utilidade/Aplicacéo Industrial

Para ser considerada patentedvel, uma invencdo devera ser util. Em linguagem de
patentes, isso é chamado de “utilidade” em algumas jurisdi¢des ou de “aplicagdo industrial”
em outras jurisdicBes’. Esses termos sdo sindnimos, porém no sdo idénticos. Uma patente
ndo sera deferida se a invencdo ndo puder realizar sua fungdo designada. A justificativa
historica do requisito de utilidade é assegurar que a sociedade receba um beneficio positivo,
antes da concesséo do direito exclusivo para um requerente ou inventor. As leis de patentes de
alguns paises também julgam o aspecto moral, como negar protecdo de patente a invencdes
que envolvam fungdes prejudiciais.

A fim de cumprir o requisito de utilidade, uma invengdo ndo necessita demonstrar
superioridade a produtos ou processos existentes. Geralmente, a utilidade requer apenas que

uma invencdo realize as funcbes especificadas e atinja algum resultado minimamente

0 Artigo 27.1 do Acordo TRIPS trata esses termos como sinénimos. Entretanto, néo sdo exatamente
sindnimos.
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benéfico. Em algumas jurisdicdes, o requerente da patente tera de demonstrar que sua
invencdo satisfaz um requisito de aplicacdo industrial, um conceito analogo a utilidade,
conforme observado acima. Algumas jurisdi¢cdes se concentram em termos mais especificos
do que outras, quanto a possibilidade da aplicacdo de uma invencao, por exemplo, por agentes
comerciais, em oposi¢cdo a consumidores finais.

Em alguns casos, o requisito de aplicacdo industrial podera ser satisfeito fazendo-se
com que as reivindicacdes estejam em conformidade com um formato especifico. Por
exemplo, considere que o examinador de patentes descobre que um dispositivo para fornecer
recomendacdes de moda ndo tenha aplicacdo industrial de acordo com as leis de seu pais. Em
tal situacdo, o agente de propriedade industrial poderd descobrir que pode existir uma
aplicacdo industrial reformulando as reivindicacGes sob uma otica diferente, tal como, um
dispositivo para manter os niveis de estoque em um armazém de pecas de vestuario. Detalhes
adicionais da aplicacao industrial serdo discutidos posteriormente no Capitulo VI, Secéo O.

Uma invencdo ndo necessita, geralmente, demonstrar viabilidade comercial para
satisfazer os requisitos de utilidade ou aplicabilidade industrial. Por exemplo, suponha que um
inventor descobriu que o metal platina possui uma propriedade exclusiva, através da qual
impede que a agua se transforme em gelo. O inventor entdo se da conta que sua propriedade
podera ser aplicada ao setor de encanamentos, através de um processo inventivo que reveste
canos de agua com metal platina, para impedir que esses canos se rompam em climas gelados.
Ainda que a invencdo possa ser demasiadamente cara para ser implementada na pratica, esse
uso de platina em canos de agua satisfaria, contudo, o requisito de utilidade.

Em alguns paises, a invencdo também ndo devera ser ilegal, imoral ou contraria a
politica publica. O requisito, de maneira geral, é facilmente satisfeito para dispositivos
mecanicos e processos, porém, as vezes, pode ser um problema para compostos e processos
qguimicos. No campo das ciéncias da vida, por exemplo, um inventor podera descobrir um
NOVO COmMPOSt0 ou um Nnovo processo para produzir um composto, sem descobrir uma
finalidade pratica especifica para a qual possa ser aplicado. Os tribunais de alguns paises
encontraram utilidade suficiente se um composto quimico produzir efeitos em animais de

laboratorio, como a reducdo de tumores em cobaias ou como um produto intermediério pra
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produzir outros compostos de utilidade conhecida. De forma semelhante aos compostos e
processos quimicos, o requisito de utilidade, algumas vezes, é dificil de ser satisfeito para
invencbes no campo da biotecnologia. Por exemplo, um inventor podera ter fragmentos de
DNA isolados, porém, sem demonstrar um uso adequado para tais fragmentos, ndo sera capaz

de satisfazer o requisito da utilidade.

Sugestdo Profissional: “Utilidade” é uma pergunta importante para um agente de
propriedade industrial fazer a respeito de uma invencdo potencialmente patenteavel. Ao
examinar os resultados da pesquisa e refletir se sdo patentedveis, pergunte ao inventor: “Os
resultados sdo uteis?” Se forem uteis para solucionar um problema pratico, ainda que
pequeno, devem ser tomadas medidas para se determinar se a invencdo podera satisfazer os

demais requisitos de patenteabilidade.

3. Naéo-obviedade/Atividade Inventiva

O terceiro requisito para patenteabilidade é a ndo-obviedade. Em alguns paises esse
requisito ¢ chamado de “atividade inventiva”. A ndo-obviedade requer que uma invencao ndo
seja Obvia para alguém que é um especialista versado “na técnica” (0 campo cientifico/técnico
da invencdo). Basicamente, obviedade significa que algo ndo pode ser patentedvel quando
qualquer pessoa de conhecimento médio no campo cientifico/técnico pertinente pode
combinar pecas diferentes de informacBes conhecidas e, a partir dai, chegar ao mesmo
resultado. O periodo de tempo para ndo-6bvio e atividade inventiva varia de jurisdicdo para
jurisdicdo, porém é geralmente a data do depdsito do pedido ou a data de sua invengéo.

A ndo-obviedade difere de novidade no sentido de que a invencdo pode ser 6bvia, ainda
que ndo seja precisamente divulgada no estado da técnica. Colocado de outra forma, um
examinador de patentes poderd considerar uma invencdo Obvia através da combinacdo de
diversas publicacGes que divulgam uma parte do quadro inventivo geral, ainda que a invencao
seja nova (por exemplo, ndo antecipada por qualquer uma das referéncias). A finalidade que
estd por tras do requisito de ndo-obviedade € a mesma que estd por trds do requisito de
novidade, a saber, uma patente devera apenas ser deferida se uma invencgédo representar uma

melhoria significativa sobre o estado da técnica.
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EXEMPLO:

Um tribunal invalidou uma patente para a famosa droga para osteoporose Fosamax (na
forma de uma vez por semana) feita pela Merck, devido ao estado da técnica que fazia com
que a invencdo fosse Obvia. Aproximadamente um ano antes de a Merck depositar seu pedido
de patente, dois artigos foram publicados em um jornal farmacéutico sobre osteoporose. Esses
artigos sugeriam o uso de uma dosagem semanal de bifosfonato para o tratamento da
osteoporose em vez de uma dose diaria. A dose semanal aliviava algumas das complicagoes
gastrintestinais (GI) causadas pela ingestdo diaria das pilulas. A Merck tentou patentear essa
dosagem semanal do remédio que era sete vezes a dosagem didria. Visto que 0s artigos
previamente divulgaram o conceito da dosagem semanal, a patente foi considerada invalida
porque era “Obvia” a luz do estado da técnica.

Ao fazer uma determinacdo sobre ndo-obviedade, ha trés coisas que um examinador de
patentes provavelmente ira considerar:
. 0 escopo e o conteudo das referéncias do estado da técnica;
ii.  asdiferencas entre o estado da técnica e a invencdo reivindicada; e

iii. o nivel de habilidade de alguém especialista versado na técnica.

Ao examinar o escopo e contetdo de referéncias do estado da técnica, um examinador
de patentes buscara principalmente o estado da técnica no mesmo campo da invencdo. Isso
significa que o examinador, normalmente, ndo fara a busca em campos de estado da técnica
gue ndo estejam relacionados ao objeto da invencéo.

A identificacdo das diferencas entre o estado da técnica e a invencdo reivindicada requer
a comparacdo cuidadosa do estado da técnica e da invencdo reivindicada, para detectar as
similaridades e diferencas precisas entre as duas. Por exemplo, se ambas as referéncias a
invencao reivindicada e ao estado da técnica divulgam um método ou processo para se fazer
algo, o examinador de patentes ird comparar as etapas nos métodos para determinar se 0s
mesmos sdo distintos. Da mesma forma, se uma invengdo € um composto quimico com uma
estrutura especifica, 0 examinador ird comparar a estrutura quimica a outros compostos do
estado da técnica, para determinar como 0s componentes individuais na estrutura sdo
diferentes. Se o examinador de patentes considerar que uma referéncia do estado da técnica

divulga completamente a invenc¢do do requerente (conforme reivindicada), o examinador de
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patentes considerara que a novidade do pedido de patente foi destruida. Se o examinador de
patentes considerar que esta referéncia do estado da técnica divulga a maior parte da invencéo
do requerente (conforme reivindicada), o examinador de patentes podera considerar que as
reivindica¢des do pedido de patente sdo “Obvias” quanto a referéncia do estado da técnica,
especialmente, se 0o examinador de patentes considerar que outras referéncias do estado da
técnica quando combinadas a primeira referéncia, divulgam a totalidade da invencgéo
reivindicada. O termo “obviedade” é também conhecido como “falta de atividade inventiva”
em algumas jurisdi¢des. (Ver Capitulo IV “Instauracdo de Processo de Pedido de Patentes”,
para uma discussdo mais detalhada sobre os aspectos técnicos de rejeicdo de reivindicacao,
durante o processamento da patente.)

Ao determinar a ndo-obviedade, o examinador de patentes ira comparar a invencao
reivindicada com todas as suas caracteristicas as referéncias do estado da técnica. Contudo, se
uma referéncia do estado da técnica excluir explicitamente um elemento da invencédo, essa
referéncia ndo podera ser usada para mostrar a obviedade. Isso se chama “ensinamento
apontando em outro sentido”.

Por exemplo, considere que a referéncia ao estado da técnica X divulga uma solucdo de
eletrodeposicdo de cobre composta de: 1) uma solucdo alcalina de sulfato de cobre; 2)
qualquer &cido concentrado de 30-50 gramas por litro (excluindo o &cido sulfarico); e 3) uma
solucdo aquosa de um substrato modificador de pH numa quantidade suficiente para ajustar o
pH para um valor de 3,5-5,0.

O Inventor A desenvolveu uma invencdo semelhante a de uma solucdo de
eletrodeposicdo de cobre composta de: 1) uma solucédo alcalina de sulfato de cobre; 2) acido
sulfdrico de concentracdo de 10-20 gramas por litro; e 3) uma solucdo aquosa de um substrato
modificador de pH numa quantidade suficiente para ajustar o pH a um valor de 3,5-5,0.

Aqui, a invencdo satisfaria o requisito de ndo-obviedade, porque o estado da técnica
explicitamente “ensina por fora” ou exclui 0 acido sulfdrico da invencgdo reivindicada. A
referéncia do estado da técnica declara explicitamente que o &cido sulfdrico ndo funcionara,

enquanto a invencdo reivindicada declara que o &cido sulfarico pode ser usado.
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O terceiro fator considerado ao se determinar a ndo-obviedade € o nivel de habilidade de
alguém de capacidade normal na técnica pertinente. Este ndo € o nivel de habilidade do
inventor, porém, de uma pessoa hipotética que supostamente estd ciente de todo a técnica
pertinente. O agente de propriedade industrial deverd observar que um inventor €
freqlientemente uma pessoa de habilidade “extraordinaria” no campo pertinente e se a ndo-
obviedade fosse julgada desse nivel mais alto de habilidade, seria provavelmente mais dificil
demonstrar a patenteabilidade.

Além dos fatores acima mencionados, 0os examinadores de patentes e os tribunais
considerardo algumas vezes fatores secundarios, ao decidirem a questdo da ndo-obviedade.
Esses fatores secundarios incluem se a invencdo soluciona um problema que existe hd muito
tempo, supera a falha de outros ou é um sucesso comercial. A existéncia de quaisquer desses
fatores podera ser demonstrativa da falta de obviedade da invencéo reivindicada. Em outras
palavras, esses fatores secundarios ajudam a demonstrar que ainda que a invengdo pareca
Obvia, é de fato ndo-6bvia, porque outras pessoas falharam em suas tentativas de solucionar o
problema que existia ha muito tempo. Além disso, a prova que uma invengdo € um sucesso

comercial tende a mostrar que a invencao nédo foi 6bvia.
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C. PREVENDO A PATENTEABILIDADE ATRAVES DE BUSCAS DO ESTADO

DA TECNICA
1. O que é Estado da Técnica?

O estado da técnica se refere a informacdes cientificas e técnicas que existem antes da
data efetiva de um determinado pedido de patente. O estado da técnica podera ser encontrado
em quaisquer documentos publicos, tais como, patentes, publicacBes técnicas, trabalhos de
conferéncia, livretos de marketing, produtos, dispositivos, equipamentos, processos e
materiais. A “data efetiva” de um pedido de patente ¢ normalmente a data do primeiro pedido
de patente depositado que o pedido pendente pode reivindicar. Por exemplo, se o pedido de
patente em questdo é uma divisdo de um pedido original depositado em 6 de maio de 1996, a
data efetiva do pedido em questdo € 6 de maio de 1996, ainda que o pedido em questdo em si,
tenha sido depositado muito depois.

Uma busca do estado da técnica se refere a uma analise organizada do estado da técnica
contido em documentos publicos. As buscas de estado da técnica podem ser de varios tipos:
buscas de patenteabilidade conduzidas por um inventor antes do depoésito de um pedido de
patente; buscas de invalidade em litigio conduzidas pelo infrator acusado; buscas de exame de
patente conduzidas por um examinador do governo para determinar a concessao ou recusa de
um pedido de patente e buscas de estado da técnica para informacGes em um campo técnico.
Em todos os casos, as buscas sdo conduzidas usando-se diferentes tipos de bancos de dados,
de bancos de dados publicos de patentes expedidas na Internet, a bancos de dados completos,
incluindo literatura técnica. As buscas podem ser feitas por profissionais da area juridica,
cientistas ou pesquisadores. Algumas vezes, réus de litigios de patentes até oferecem
recompensas para invalidar o estado da técnica.

2. Significado das Buscas do Estado da Técnica

Um agente de propriedade industrial ou inventor ndo é obrigado a fazer uma busca do
estado da técnica. Contudo, pode haver vantagens em se realizar uma busca em alguns casos.
Uma busca de patenteabilidade de estado da técnica podera ser conduzida antes do depdsito
de um pedido de patente, para medir as possibilidades de se obter uma protecédo de

reivindicagdo ampla. A finalidade de se conduzir tal busca é encontrar referéncias
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relacionadas a invencdo reivindicada, para se avaliar sua patenteabilidade. Ha diversas
opiniBes sobre quédo extensa tal busca devera ser. Muitos agentes de propriedade industrial e
procuradores especializados em patentes conduzem apenas uma rapida busca para identificar
0 estado da técnica prontamente disponivel. Essas buscas sdo, normalmente, rapidas e baratas,
visto que os clientes do agente de propriedade industrial muitas vezes ndo querem pagar por
uma pesquisa completa e cara. Além disso, supde-se, freqlientemente, que o proprio inventor
tenha um bom senso de novidade com base na literatura de seu campo e na comunicacdo com
seus colegas. Em alguns casos, uma busca mais rigorosa pode ser justificada antes de se
investir em um pedido de patente estrangeiro custoso. Com relacao a isso, o depdsito de um
pedido de patente de acordo com o Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes da OMPI
(WIPO Patent Cooperation Treaty - PCT) oferece a oportunidade de se receber relatério de
busca internacional preparado por um examinador profissional. Em muitos casos o relatorio
de busca do PCT representara a primeira acdo oficial por parte de qualquer escritério nacional
de patentes, incluindo aquele que recebeu o pedido de prioridade. Assim, o relatério de buscas
do PCT pode oferecer ao agente de propriedade industrial uma valiosa percepc¢édo antecipada.
(Ver, Capitulo 3 para maiores explicac@es relacionadas ao PCT).

As buscas de estado da técnica constituem uma boa maneira de se conseguir
informacBes sobre o desenvolvimento de novidades no campo da invencdo. As buscas do
estado da técnica podem, algumas vezes, revelar o que os concorrentes consideram que vale a
pena proteger. Os resultados da busca poderdo ser fatores fundamentais ao se decidir
depositar um pedido de patente. Se uma busca do estado da técnica revelar referéncias que
antecipem a invencao reivindicada, o inventor e o agente de propriedade industrial deverdo
considerar como “evitar o estado da técnica”, redigindo as reivindicacfes de modo a supera-
lo. Caso isso ndo seja possivel, podem desejar considerar se o deposito do pedido de patente
ainda é apropriado. Em alguns casos, uma busca do estado da técnica pode revelar referéncias
de patente que sdo problematicas. Apenas pelo fato de vocé ver uma referéncia que parece
semelhante a invengdo, ndo significa que o pedido de patente proposto deverd ser
abandonado. O estado da técnica poderd, em vez disso, justificar um esforgo de “modelo

alternativo — design around”, para ver como as reivindica¢oes do novo pedido poderéo ser
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alteradas para evitar o estado da técnica. (Ver Capitulo VIII sobre Estratégia de Patentes).

EXEMPLO:

O Inventor A desenvolveu uma invencéo para um lapis com um efeito luminoso
afixado. Mais ainda, considere que enquanto faz a busca de patenteabilidade, um agente de
propriedade industrial descobre uma patente ndo expirada no pais, onde A planeja fazer, usar
ou vender o l&pis. A patente também protege um l&pis com um efeito luminoso afixado. Em
tal caso, a busca do estado da técnica pode alertar o Inventor A (e a sua Empresa) sobre a
existéncia da patente e ele pode fazer um “modelo alternativo — design around” com base na
patente ou decidir ndo entrar no mercado de lapis iluminados.

3. Como Fazer a Busca do Estado da Técnica

O pesquisador da busca do estado da técnica pode simplesmente ir a biblioteca e
conduzir uma pesquisa da mesma forma que pesquisaria qualquer outro topico. Pode também
analisar patentes existentes on-line (através de bancos de dados publicos publicados na
Internet) ou em uma biblioteca pablica de patentes.

Uma busca on-line do estado da técnica pode ser feita através da busca com palavras-
chave ou busca de campo.

- Busca por meio de palavras-chave: Antes de comecar uma busca com base em

palavras-chave, comece a relacionar aquelas que usaria para descrever a invencao.
Pense em todos 0s aspectos possiveis da invencdo e escolha as palavras-chave que
descrevam cada um de tais aspectos. A qualidade da busca por palavras-chave
dependera muito das palavras apropriadas selecionadas.

- Busca de Campo: Uma busca de campo poderd ser usada para refinar os

resultados da pesquisa por palavras-chave. Uma vez que a busca por palavras-
chave tenha sido conduzida, usar a busca de campo para restringir os resultados
até o campo no qual a invengdo em questdo opera.
4.  Sistemas de Classificacéo
Como podemos imaginar, os escritorios nacionais de patentes de todo o mundo recebem
milhares de pedido de patentes que, de alguma forma, deverdo ser separados e atribuidos a um
grupo apropriado de examinadores de patentes. Os examinadores de patentes séo

normalmente organizados em uma estrutura nivelada, com base nos tipos de tecnologia do
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pedido de patente que examinam. Por exemplo, uma divisdo podera examinar pedido de
patentes de area elétrica, com subdivisdes no grupo que respectivamente examinam: a)
sistemas de energia, b) microeletrbnica e c) circuitos especializados. Essa organizagédo
soluciona apenas parte do problema; pedidos de patentes individuais ainda deverdo ser
encaminhados para a divisdo adequada para exame.

Os escritorios nacionais de patentes de todo o mundo normalmente solucionam esse
problema usando sistemas de classificagdo. Quando um novo pedido de patente é recebido, o
mesmo € rapidamente examinado e separado de acordo com o tipo de tecnologia e, entdo,
encaminhado para o grupo de exame apropriado. Podemos imaginar um pedido de patente
sendo separado de forma bastante parecida com a maneira que 0s correios separam uma carta.
Esse processo de separacdo é auxiliado por um sistema de classificacao.

De forma semelhante, quando um examinador de patentes vai examinar um pedido de
patente, necessita classifica-lo e entdo conduzir uma busca do estado da técnica nos campos
onde classificou o pedido. Ha um sistema internacional de classificacdo de patentes e alguns
paises, como 0s EUA, possuem seus proprios sistemas de classificacdo. De acordo com as
normas internacionais, a classificacdo internacional de patentes para uma determinada
patente ou pedido de patente publicado aparecerd com o cédigo "(51)" na capa e a
classificacdo local, se houver, aparecera com o cddigo "(52)"®.

A OMPI mantém a Classificacdo Internacional de Patentes (IPC) e um tratado
correlacionado® pertinente, para classificagdo do contelido técnico de documentos de patentes.
As classificacdes sao ocasionalmente alteradas e a classificacdo atribuida a um documento de
patente é geralmente a classificacdo IPC, valida na data da publicacdo do pedido. A IPC
completa, atual (oitava edicdo), pode ser encontrada no site da OMPI
http://www.wipo.int/classifications/ipc/ipc8/?lang=en.

Uma classificacdo de acordo com a IPC é formada por uma letra, a qual representa a
secdo da IPC, no nivel mais alto de abstragdo (tal como “B” para a se¢do “execugdo de

operagdes, transporte”). A se¢do € seguida por um nimero de classe, 0 qual fornece mais

8 para uma relacéo completa de cédigos, ver WIPO Standard ST.9 (Recomendag6es a Respeito de Dados
Bibliograficos em relagdo a Patentes e SPCs) em http://www.wipo.int/scit/en/standards/pdf/03-09-01.pdf
% 0 Acordo de Estrasburgo.
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especificidade (tal como classe “60” para “veiculos em geral”). Em alguns casos, a Se¢ao e 0S
numeros de classe podem ser seguidos por numeros de subclasses, para ainda maior
especificidade (tal como “R” para “Veiculos, Acessorios de Veiculos, ou Pecas de Veiculos,
de nenhum outro modo fornecidos™). Esse ntimero ¢ seguido por um “numero de grupo
principal da IPC” (tal como “1” para “Disposicdes de Visualiza¢ido Otica”). Finalmente, uma
barra é seguida por um numero que representa um subgrupo da IPC (tal como, “10” para
“Disposicdes de espelho retrovisor; disposicGes de periscopio”). Assim, o simbolo da IPC
completo neste exemplo é B 60 R 1/10. Pelo fato de as invencdes serem dificeis de se
encontrar com um Unico simbolo da IPC, os examinadores de patente freqlientemente
fornecerdo classificacdes adicionais ou secundarias da IPC para um pedido de patente.

O USPTO também mantém um manual de classificacdo de patentes e fornece bancos de
dados on-line para auxiliar na determinacdo da classificacdo de uma determinada invencéo.
Esse banco de dados pode ser acessado atraveés de:

http://www.uspto.gov/web/patents/classification.

EXEMPLO:

Através da busca de diversos bancos de dados fornecidos, pode-se determinar que uma
ratoeira esta localizada na Classe 43, subclasse 58 e dependendo das demais caracteristicas da
ratoeira, possivelmente também em outras subclasses. Por exemplo, uma ratoeira simples com
um trava que se fecha quando o camundongo pega o queijo seria Classe 43, subclasse 62, ou
“Pescaria, Armadilhas, e Destrui¢do de Pragas” (Classe 43) e “Armadilha: Queda do
Elemento de Enjaulamento” (subclasse 62). Aplicando-se essa informacédo de classe e
subclasse ao banco de dados de patentes do USPTO e usando-se o parametro de busca
“ccl/43/62”, sdo reveladas 16 patentes incluindo a Patente 4.638.590 dos EUA intitulada
“Armadilhas Humanas para Animais”, cujos desenhos mostram um mecanismo bastante
simples para a encurralar um animal pequeno.

Ao conduzir uma busca do estado da técnica, o pesquisador da busca pode incluir
como um termo de busca um cddigo de um sistema de classificacdo. Assim, em vez de apenas
buscar a palavra “armadilhas,” que pode aparecer em milhares de pedidos de patentes nao
relacionados de forma alguma a armadilhas para animais, o pesquisador da busca podera
incluir na busca a palavra “armadilhas” e a classificagdo “43/62” discutida acima. Em alguns
casos, 0 nimero de patentes atribuidas a uma classe especifica é tdo pequeno que o
pesquisador da busca pode simplesmente analisar todas as patentes da classe. O agente de
propriedade industrial devera estar ciente que, algumas vezes, pedidos de patente ligeiramente
semelhantes podem receber classificacGes ligeiramente diferentes.
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http://www.uspto.gov/web/patents/classification

5. Onde Fazer a Busca

Existem diversos adequados bancos de dados onde se pode fazer uma busca e esperar a
obtencdo de resultados abrangentes da busca do estado da técnica. Os bancos de dados
incluem bancos de dados nacionais e internacionais. O pesquisador da busca de patentes ndo
tem necessariamente de pagar para usar esses bancos de dados, visto que a maioria deles é
gratuita e publica, e muitos podem ser acessados atraveés da Internet. Para instrucGes
especificas sobre onde encontrar os bancos de dados e como fazer buscas, ver o Anexo A

deste Manual.

Palavras-chave para o Capitulo II:

Estado da técnica, reivindicacdes, titular da patente, licenga cruzada, “patente bloqueadora,”
fonte de receita, patenteabilidade, novidade, ndo-obviedade, utilidade, novidade absoluta,
antecipacdo, politica pablica, “ensinamento apontando em outro sentido”, estado da técnica,

busca de patenteabilidade, “modelo alternativo — design around”.
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AUTOTESTE:

1. O que ¢ estado da técnica?

2. No momento, qual o prazo ou duracao geral de uma patente na maioria dos paises?

3. Os pedidos de patente sdo conjuntos de frases que geralmente aparecem no fim da patente
e descrevem a invencdo com detalhes. Falso ou Verdadeiro?

4. Qual a diferenca entre “sistemas de exame” e “sistemas de registro” para um pedido de
patente?

5. Que tipo de patente é geralmente usado para proteger processos ou composi¢fes quimicas?
(a) patentes de utilidade,

6. (b) patentes de desenho

7. (c) patentes de plantas

8. Um pedido de patente pode incluir reivindicacdes de dispositivo e método (processo).
Falso ou Verdadeiro?

9. Relacione quatro razdes pelas quais as patentes sao significativas.

10. O que ¢ uma “patente bloqueadora” e por que ¢ importante?

11. O que é novidade?

12. A publicacdo de uma nova tecnologia ou resultado de pesquisa pode destruir a
novidade. Falso ou Verdadeiro?

13. Em um pais com um requisito de “novidade absoluta”, um requerente devera depositar
seu pedido de patente apos fazer a divulgacdo publica da invencdo. Falso ou Verdadeiro?

14, D& um exemplo de uma referéncia antecipatéria.

15. O que é utilidade? Por que é exigida para patenteabilidade?

16. A fim de cumprir o requisito de utilidade, uma invencéo devera ser superior a produtos
0u processos existentes. Falso ou Verdadeiro?

17. Porque a satisfacdo do requisito de utilidade é algumas vezes um problema para
compostos e processos quimicos?

18. O que é ndo-obviedade?

19.  Qual a diferenca entre ndo-obviedade e novidade?

20. Ao contrario da antecipacdo, as referéncias do estado da técnica podem ser
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I1l. PREPARACAO E DEPOSITO DE UM PEDIDO DE PATENTE

Um pedido de patente celebra o acordo entre o inventor e o érgdo governamental, o que
resulta na expedicdo de uma patente. Consequientemente, um pedido de patente é de alguma
maneira considerado como um contrato. A redacdo de um pedido de patente feita com alta
qualidade é importante, pelo fato de se estabelecer de uma maneira clara os termos através
dos quais o detentor da patente e as outras partes sao acordados. Nesse sentido, a redacéo de
um pedido de patente € diferente da redacdo de um artigo cientifico. Na medida em que o
documento de patente contém matéria técnica, também ira conter algumas similaridades com
relacdo ao artigo cientifico ou técnico, conquanto gque isso, normalmente, ndo necessite elevar
0 nivel do projeto de producdo da invencéo protegida por uma patente. A patente deferida e
expedida sera analisada no decorrer dos anos por servidores publicos, tais como, 0s
examinadores de patente, e por juizes e parceiros de negocios. Portanto, o pedido de patente
deve ser redigido com essas importantes observacdes na mente.

As partes que sdo contidas em um pedido de patente, normalmente, incluem os topicos
de Fundamentos ou Antecedentes, Sumario, Descri¢do Detalhada e Desenhos, Reivindicacdes
e Resumo. O agente de propriedade industrial € muito provavel de nédo redigir o pedido de
patente nessa ordem, devendo, normalmente, redigir primeiro as reivindicacGes. Isso devido
ao fato de que as reivindicacfes sdo consideradas como a esséncia de uma patente. Na leitura

de um pedido de patente:

a secdo de Antecedentes proporciona o indicio daquilo que vira acontecer;

a secdo do Sumario representa um espelho das reivindicaces;

a Descricdo Detalhada e os Desenhos possibilitam a redacdo das reivindicacdes, ao

prover uma suficiente divulgacdo técnica da invencao;

as Reivindicacdes definem o escopo de protegéo exclusiva; e
- 0 Resumo se constitui, principalmente, em um meio de ajuda para os pesquisadores
de busca e, normalmente, recebe uma analise pouco substantiva.

A seguir, todas essas secdes serdo explicadas em maiores detalhes.
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A. PREPARACAO DE PEDIDOS DE PATENTES
A primeira pergunta que um agente de propriedade industrial precisa responder ao
receber uma solicitacdo para preparar um pedido de patente é: quando este pedido de patente

precisa ser depositado?

Sugestdo Profissional: Sempre pergunte ao cliente e ao inventor quando o pedido de patente
precisa ser depositado. N&o confie na interpretacdo da lei feita pelo cliente ou pelo inventor:

verifique os fatos vocé mesmo.

Todas as leis de patentes mundiais tém exigéncias rigidas relativas a quando um pedido
deve ser depositado, com referéncia a diversos fatos. Estes fatos podem variar em qualquer
lugar, com relacdo a primeira data de exploracdo comercial empreendida, primeira data de
exportacdo, ou primeira data de divulgacdo publica. O agente de propriedade industrial

necessita saber:
(1) Onde o cliente deseja proteger a sua invencao?
(2) Alguma coisa ja aconteceu que prejudicaria a capacidade do cliente de
proteger a invencgdo nos paises desejados?
(3) Quando o cliente pretende fazer alguma coisa que colocaria em risco a sua
capacidade de proteger a invencdo nos paises desejados?

Mesmo que o agente de propriedade industrial ndo tenha nenhum obstaculo de tempo
pela frente, ele deve se esforcar para completar o pedido de patente tdo rapidamente quanto
possivel, conforme seria esperado de qualquer profissional. Uma terceira parte poderia
depositar um pedido de patente sobre a invencdo do cliente em qualquer tempo, deixando,
assim, o agente de propriedade industrial na situacdo de ser a razdo principal para o seu
cliente ndo receber uma patente. Também, poderia ocorrer a possibilidade do estado da
técnica tornar-se disponivel (por exemplo, um artigo poderia ser publicado), que ndo poderia
ser usado contra o pedido do cliente se o pedido tivesse sido depositado mais cedo.
Entretanto, o agente de propriedade industrial deve saber que a sua carga de trabalho é
tipicamente guiada por datas, as quais estdo amplamente fora de seu controle e ele
freqlentemente tera de reorganizar o seu plano de trabalho para conciliar as descobertas

inesperadas do impedimento do tempo.
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EXEMPLO:

O Engenheiro X liga para te perguntar com respeito a obter uma patente sobre a sua invencao
nos EUA. Vocé pergunta para ele algumas questdes preliminares, porém ele ndo tem tempo para
falar em detalhes, de modo que vocé concorda em reunir-se em dois dias. Na reunido, ele te entrega
um vasto documento descrevendo a sua invencdo em grandes detalhes.

Vocé tenta reunir informacao sobre os possiveis obstaculos ao patenteamento, dessa forma,
vocé pergunta:
(1) Esta invencao foi mostrada para alguém sem um acordo de nao-divulgacéo no local?
(Um acordo de nao-divulgacdo é um acordo de sigilo, onde as partes concordam em
nao usar ou divulgar para outros o assunto de sua comunicac¢ao).

(2) A empresa vendeu ou tentou vender esta invencéo? (Este € um fator de impedimento
de tempo em alguns paises, tais como, os EUA.)

3) Vocé ou a sua empresa publicaram alguma coisa sobre esta invencdo?

(4) Vocé contou para alguém fora de sua empresa ou instituicdo sobre esta invengao?

(5) Vocé demonstrou a invencdo em qualquer forum publico, tal como uma feira

comercial ou congresso?

O Engenheiro X inicialmente responde “ndo” a todas estas perguntas. Ele ndo esta certo
guando a sua empresa planeja comecar a vender a invencéo. Acreditando que ndo ha nenhuma data
de impedimento pendente que proibiria 0 patenteamento, vocé continua a perguntar a ele sobre a
invencdo. No final da entrevista, ele se lembra que um colega de trabalho mostrou a invengdo em um
encontro cientifico “cerca de alguns meses atras”. Quando vocé o pressiona pela data exata, ele
folheia completamente o seu calendario e finalmente exclama: “Oh, isto foi no ultimo més de Outubro,
de modo que j4 ha um ano atras!”. Vocé sabe que para ser valido, um pedido de patente nos EUA
deve ser depositado menos que um ano antes de sua primeira divulgacéo publica, assim, vocé pede
a ele para confirmar a data exata. Ao chamar um colega para se certificar, ele finalmente responde
que hoje é, na realidade, o primeiro aniversério da divulgacdo publica da invencdo. S&o 15:00 horas.
Vocé sabe que os direitos do inventor ainda podem ser conservados se um pedido de patente puder
ser depositado antes da meia-noite. Porém vocé possivelmente ndo podera preparar um pedido de
patente inteiro e completo sobre a invencéo, antes da meia-noite. Felizmente, a lei dos EUA
possibilita pedidos de patentes provisoérios (temporarios). Um pedido de patente provisério deve
divulgar a invengao, porém ele néo precisa incluir as reivindicagbes da patente. Um pedido de patente
provisorio ir4 expirar um ano apoés a sua data de depdsito e serve, efetivamente, como um espaco
reservado, até que um pedido de patente de utilidade regular seja depositado.

Vocé sabe que ndo deve incorrer em despesas legais sem aprovacao prévia. Assim, vocé
liga para o presidente da empresa (a sua pessoa de contato para o trabalho de patente), para explicar
a situacdo. Ele te autoriza a prossequir.

Felizmente, o Engenheiro X te deu uma boa divulgagéo da invengéo e um documento técnico
explicando a invencgéo e, durante a sua entrevista com ele, vocé obteve um bom entendimento da
invencao. Vocé pede a ele uma copia eletrénica do documento. Vocé informa a seus colegas de
trabalho que o seu planejamento para o resto do dia necessita ser alterado para conciliar este pedido
provisério urgente. Vocé gasta o restante do dia criando o melhor pedido provisério possivel, no curto
tempo permitido.

Apbs depositar o pedido™, vocé cria um arquivo para o pedido de patente provisério,
contendo uma copia de tudo que vocé enviou para o escritério de patentes, incluindo todos os
formularios e cOpias de quaisquer controles para o pagamento de taxas. O arquivo também inclui o
recebimento original de depdsito postal do correio que tem a data de depésito. Assim, se o Escritério
Nacional de Patentes nédo prover o seu pedido de patente com a data adequada de recebimento,
vocé tem tudo que precisa para fornecer a data de deposito adequada ao escritério de patentes - uma
data que é absolutamente crucial na conservacgao dos direitos do seu cliente de obter prote¢ao por
patente. E essencial observar que um dia de atraso é muito tarde.

19 As regras administrativas para depositar um pedido de patente s&o descritas na Segéo 111.B.
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Os agentes de propriedade industrial devem se esforcar para proteger os direitos de
patente de seu cliente e, algumas vezes, a protecdo dos direitos do requerente envolve,
simplesmente, garantir que as datas criticas sejam observadas. Se 0 agente de propriedade
industrial acima mencionado tivesse esquecido de perguntar sobre as possiveis datas de
impedimento ou ndo tivesse pressionado o engenheiro por uma informacédo precisa, o agente
de propriedade industrial poderia ter retornado ao seu escritério e gasto as duas semanas
seguintes redigindo um bonito documento legal para uma invencéo que nao mais poderia ser
patenteada.

Finalmente, o agente de propriedade industrial deve tentar entender, desde o inicio, se 0
requerente deseja depositar em paises estrangeiros. Nos paises que sao Estados Membros da
Convencdo de Paris, 0s requerentes tém um ano para depositar o seu pedido de patente no
exterior, ap6s a data de depésito nacional (ou data de prioridade)™. O depésito de um pedido
de patente pelo PCT também opera dentro da estrutura de tempo de um ano da Convencéo de
Paris. O agente de propriedade industrial deve registrar a data de depdsito do pedido de
prioridade, e verificar com o requerente bem antes da data de aniversario. Mesmo quando o
requerente tenha inicialmente indicado nenhum interesse em depdsito estrangeiro, ele podera
mudar de idéia em um ano. Também, lembre-se que o agente de propriedade industrial ndo
necessita esperar um ano completo antes de fazer o depdsito. O agente de propriedade
industrial deve também determinar se o requerente esta interessado em obter prote¢cdo em um
pais que ndo seja parte da Convencao de Paris, antes de depositar o pedido de prioridade. Se o
requerente estiver interessado em um pais que nao seja parte da Convencao de Paris, 0 agente
de propriedade industrial necessita entender quais as regras de prioridade especificas daquele
pais. Os paises que ndo sdo parte da Convencao de Paris podem ter regras bastante singulares
para os pedidos estrangeiros que chegam para deposito. Em alguns casos, 0 agente de

propriedade industrial até pode necessitar depositar em conjunto, ao mesmo tempo, o pedido

10 Artigo 2.1 do Acordo do TRIPS requer que seus signatarios, que ndo sejam signatéarios da Convencéo de
Paris, honrem certas condi¢des da Convencao de Paris, tais como, o periodo de um ano para reivindicar a
prioridade. Conforme observado em outra parte do presente manuial, o agente de propriedade industrial
necessita verificar a pratica real e as exigéncias de procedimento que estdo sendo seguidas nos paises de
interesse do seu cliente.
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no pais que ndo é parte da Convencdo de Paris e no pais de moradia do inventor, para
assegurar a patenteabilidade.

Um agente de propriedade industrial, provavelmente, ndo deixara de representar
diretamente o seu cliente diante de escritorios de patentes estrangeiros. Os procuradores
socios estrangeiros representardo o cliente no exterior. Existem diversos modelos para
interagir com o0s procuradores socios estrangeiros. No modelo de “que ndo envolve
participacdo ativa”, o socio estrangeiro envia a correspondéncia oficial e proporciona
informacdo sobre as regras locais, porém toma pouca acao substantiva no caso. O agente de
propriedade industrial que depositou o pedido de prioridade original toma todas as decisdes
principais. No modelo “que envolve participacdo ativa”, o socio estrangeiro redige as
respostas propostas para as exigéncias técnicas e as envia para 0 agente de propriedade
industrial, para aprovacdo. O agente de propriedade industrial pode usar modelos diferentes
para procuradores socios estrangeiros diferentes, por exemplo., “que envolve participacao
ativa” em alguns paises, e “que ndo envolve participacdo ativa” em outros.

1.  Obtencao de Divulgacdes da Invencéo dos Inventores

Os clientes de um agente de propriedade industrial provavelmente terdo niveis
diferentes de sofisticacdo em relacdo as suas habilidades de lidar com os documentos de
patentes. Alguns clientes podem ter unidades administrativas razoavelmente sofisticadas, que
podem proporcionar pacotes completos de divulgacdo da invencdo para 0s agentes da
propriedade industrial que, entdo, conduzem uma analise de acompanhamento, conforme
necessaria. No extremo oposto, estdo os clientes que ndo tém nenhuma infra-estrutura de Pl e

precisam de orientacdo e auxilio consideraveis do agente de propriedade industrial.

Sugestdo Profissional: O agente de propriedade industrial negociar e combinar seus
honorarios junto aos seus clientes antes de antes de incorrer em despesas, especialmente com

outros profissionais.

O agente de propriedade industrial aprendera com o tempo qual conduta oferece os
melhores resultados para os diferentes tipos de clientes. Para alguns clientes, o agente de

propriedade industrial pode querer proporcionar um Modelo de Divulgacdo da Invencdo em
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branco e, entdo, deixar que o(s) inventor(es) o complete(m) por sua propria conta. Para outros
clientes, o agente de propriedade industrial pode querer/necessitar obter toda esta informacéo
sobre a invencdo através de uma ou mais entrevistas com o(s) inventor(es). Em qualquer
situacdo, o agente de propriedade industrial deve sempre tentar ter pelo menos uma reuniéo,
pessoalmente ou por telefone, com os inventores. E altamente improvavel que um inventor
seja capaz de suprir um agente de propriedade industrial com material suficiente para que o
mesmo tenha um entendimento claro da invencao, sem algum tipo de encontro “ao vivo” com
o inventor. Similarmente, é improvavel que o inventor entenda a informacéo legal/de base
gue esta sendo buscada sobre a sua invencdo na auséncia de um encontro com o agente de
propriedade industrial.

Em uma situacdo ideal, o inventor fornecerd ao agente de propriedade industrial um
Modelo de Divulgacdo da Invencdo e documentos de suporte, bem antes do encontro entre
eles. O agente de propriedade industrial examinard os materiais de divulgacdo e anotara
quaisquer locais onde ele tenha perguntas ou onde ele acredite que uma divulgacdo adicional
seria (til. Durante o encontro entre o agente de propriedade industrial e o inventor, o agente
de propriedade industrial verifica que ele tem um entendimento completo da invencéo,
estabelece que ndo ha nenhuma informacdo adicional sobre a divulgacdo que ele deveria
também receber (ou que ele recebe como material de divulgacdo adicional), determina os
aspectos mais comercialmente significativos da invencdo e confirma que ndo ha nenhuma
data de impedimento pendente ou verifica as datas de impedimento exatas.

O agente de propriedade industrial deve analisar a divulgacao da invengdo bem antes do
encontro com o inventor. Isto ira garantir ao agente de propriedade industrial que ele tera tido
tempo suficiente para identificar todas as partes da divulgacdo da invencdo que originam
perguntas - tanto as partes técnicas (por exemplo, “como A funciona com B?”), quanto as
partes legais (por exemplo, “Quem mais poderia ser um inventor?”).

Proporciona-se um Modelo de Divulgacdo da Invencdo como exemplo no Apéndice B
deste Manual. Cada agente de propriedade industrial desejara rever/modificar este modelo,
para assegurar que ele se adapta as exigéncias legais para a sua jurisdi¢do. O agente de

propriedade industrial desejara efetuar quaisquer alteracdes necessarias a este modelo, para
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proporcionar uma divulgacédo total e completa na(s) jurisdicdo(6es) de interesse para 0s seus
clientes. Ele pode desejar, também, proporcionar copias para os seus clientes, para eles
completarem o0 modelo e retorna-lo, com bastante antecedéncia ao encontro de divulgacao.

2. Identificacédo de Invencgdes Patenteaveis

Ao analisar uma divulgacdo de invencgdo e/ou ao falar com um inventor, o agente de
propriedade industrial deve manter-se concentrado em quaisquer/todas as invengdes
patentedveis descritas. Muito do texto em uma divulgacdo da invencdo e/ou das discussdes
durante o encontro com o inventor provavelmente ndo sera sobre uma novidade puramente
patentedvel, porém incluira outros detalhes técnicos ndo patenteaveis. O agente de
propriedade industrial ndo deve ficar surpreso ao descobrir com bastante freqiiéncia que 0s
inventores ndo sabem o que eles inventaram, pelo menos em termos de “patenteabilidade”,
visto que eles, com frequéncia, pensam em outros termos, tais como “descobertas”. Desse
modo, 0 agente de propriedade industrial, freqlientemente, sera aquele que articula o que
constitui uma invencdo patenteavel.

Por exemplo, imagine que um inventor diga que ele pegou o Material A, bastante
conhecido, e 0 combinou com o Material B, entdo, queimou a beira de sua borda comum por
5 a 10 minutos, antes de usar epOxi para unir o Material C a borda comum queimada do
Material A e do Material B. O agente de propriedade industrial, conseqlientemente, imagina
que ele nunca tinha ouvido de um Material A e um Material B, unidos ao Material C.
Suspeitando que esta combinacdo possa ser inventiva - nova e nao-6bvia - o agente de
propriedade industrial pergunta ao inventor se ele alguma vez tinha ouvido de alguém
produzir esta combinacdo de elementos. O inventor diz que outros tinham tentado, por anos,
obter esta combinacdo de materiais para combinar e que tinha havido algum sucesso, porém
gue o Material C sempre se separava dos Materiais A e B, ap6s um tempo curto. O agente de
propriedade industrial pergunta se a solugdo estd em queimar a borda combinada e o inventor
afirma que isto é correto. Desse modo, o agente de propriedade industrial reconhece que uma
invencdo (para a qual ele deve redigir as reivindicacdes) é o Material A ligado ao Material B,

com a combinacgdo submetida ao calor, antes da aplicacdo do Material C.
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Sugestdo Profissional: Nunca A parta dop ressuposto que um inventor de fato sabe em que
consiste a sua invencdo. Os inventores, normalmente, pensam em termos de produtos,
descobertas ou resultados de pesquisas e ndo em termos de invengdes ou reivindicacdes de

patentes. Vocé tera que fazer perguntas para entender a invencao.

Decorréncia da Sugestdo Profissional: N&o seja tampouco um agente de propriedade
industrial presuncoso. Vocé ndo é o inventor. Sua funcdo é auxiliar o cliente descrevendo a

invencao e, entdo, a protegendo.

3. Entendimento da Invenc¢éao

O agente de propriedade industrial nunca deve tornar-se o inventor, porém, deve se
esforcar para ter o mais claro entendimento da invencdo, necessario para se obter uma patente
com as mais amplas reivindicacbes permitidas por lei. Isto significa que o agente de
propriedade industrial deve entender muito bem a invencdo, de modo a redigir as
reivindicagdes que descrevem a invencdo com as menores limitagdes possiveis. Em outras
palavras, o agente de propriedade industrial deve entender a invencdo perfeitamente, para
saber quais elementos ndo necessitam ser citados na reivindicacdo mais ampla possivel para a
invencao.

O entendimento da invencdo, também significa que o agente de propriedade industrial a
entende bem o suficiente, para preparar um relatério descritivo para um pedido de patente,
que divulgue todos os aspectos possivelmente patentedveis da invencdo, e informagéo
adicional suficiente, de modo que uma pessoa leiga e versada no campo técnico pertinente,
possa entender e fazer o objeto inventado. O entendimento da invencdo também significa que
0 agente de propriedade industrial pode receber uma descri¢ao do estado da técnica, tal como,
uma citacdo usada como a base para uma rejeicdo de reivindicagdo por um escritorio de

patentes, e ser capaz de explicar as diferencas entre a invencdo e o estado da técnica e/ou
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alterar as reivindicacOes pendentes, para destacar estas diferencas em um modo que minimize
a reducao no escopo da cobertura da reivindicacao.

Considere, a partir do exemplo mencionado acima, que 0 agente de propriedade
industrial entende que a invencdo envolve o Material A, o Material B e o Material C. O
inventor divulgou que a borda comum formada pela combinacdo dos Materiais A e B foi
gueimada antes do Material C ser unido. O agente de propriedade industrial pode querer
sondar o inventor, para ver se a superficie poderia ser preparada de algum modo
diferentemente da queima. Se assim o for, entdo, a invencdo é possivelmente mais ampla do
gue somente queimar o material da superficie. O agente de propriedade industrial pode
desejar perguntar ao inventor se as superficies podem ser queimadas antes da unido do
Material A ao Material B ou se eles devem ser combinados primeiramente. Ele provavelmente
sera capaz de pensar em muitas outras tais perguntas. As respostas a estas perguntas auxiliam
0 agente de propriedade industrial a entender a invencdo e permitem que ele redija as
melhores reivindicacBes possiveis, assim como, o relatorio descritivo de suporte.

O agente de propriedade industrial pode descobrir que o inventor ndo sabe a resposta a
todas as suas perguntas. O inventor pode ser capaz de especular sobre as alternativas e, em
algumas situacdes, pode até ter tempo para conduzir alguma pesquisa adicional. O agente de
propriedade industrial deve certificar-se, entretanto, de que o relatdrio descritivo divulga uma
modalidade de trabalho da invencdo. Assim, se 0 inventor estiver incerto sobre a resposta a
quaisquer das perguntas do agente de propriedade industrial, o agente de propriedade
industrial deve usar o seu melhor julgamento profissional no que diz respeito a lidar com a
incerteza.

Pode haver lacunas na divulgacdo técnica, as quais o0 agente de propriedade industrial
podera preencher, porém ele deve sempre confirmar com o inventor que o substituto para
qualquer material inexistente estd correto e dentro do espirito da invencdo. O agente de
propriedade industrial pode auxiliar o inventor na consideracdo de modalidades alternativas
possiveis para a invengdo. Freqlientemente o0s inventores criam as suas invencfes para um
propdsito muito especifico e ndo consideram realmente se elas poderiam ser aplicadas a outras

areas.

53



B. PARTES TIPICAS DOS PEDIDOS DE PATENTE

Assim que um agente de propriedade industrial entender a invencao, ele pode comecar a
preparar o pedido de patente. O pedido de patente, geralmente, se constitui de:

(1) reivindicacOes

(2) descricdo detalhada (ou relatorio descritivo)

(3) desenhos

(4) antecedentes

(5) resumo

(6) sumario

Um agente de propriedade industrial deve avaliar o titulo do pedido de patente com
alguma antecedéncia. Este titulo deve descrever a invencdo em um modo amplo. Entretanto,
os titulos ndo sdo geralmente examinados. Ocasionalmente, um examinador de patentes
decidira que um titulo ndo é descritivo da invencdo. E melhor evitar ser excessivamente
restrito na redacdo do titulo da invencao, embora o titulo deva indicar a matéria da invencao
de modo suficiente.

Um pedido de patente, conforme depositado, deve também incluir os nomes dos
inventores. Os inventores devem ser indicados ap6s o titulo, por exemplo, sobre a pagina de
rosto. O pedido de patente em si, deve também incluir toda a informacdo sobre a prioridade,
tal como, a identificacdo de pedidos correlacionados. Nos EUA, por exemplo, a informacéo
sobre a prioridade deve ser proporcionada como a primeira sentenca no pedido. O agente de
propriedade industrial pode ter outros formularios a completar, que também proporcionam
informacdo sobre o nome do inventor e a prioridade, porém ha mais seguranca quando esta
informacao for também incluida como parte do proprio pedido.

Sempre se lembre quem serd o publico para o pedido de patente. O publico-alvo inclui
juizes e examinadores de patentes. Obviamente, o cliente do agente de propriedade industrial
e o inventor também fazem parte do publico; o agente de propriedade industrial deve
certificar-se que o inventor entende o seu proprio pedido de patente. Outros publicos

potenciais incluem os concorrentes, os infratores e os investidores. Muitos investidores
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freqlientemente esmitcam cuidadosamente a lista de patentes de uma empresa de tecnologia,
antes de fazer um investimento.
1. Reivindicagdes

Uma das primeiras coisas a fazer € preparar as reivindicagdes para a invencdo. Na
realidade, o agente de propriedade industrial pode até querer esbocar as reivindicacGes na
reunido de divulgacdo com o inventor. Isto, freqlientemente, ira confirmar para o agente de
propriedade industrial de que ele entendeu a invencdo. O agente de propriedade industrial
pode desejar usar algum tipo de “reivindicacdo de ilustracdo” (ver abaixo) no encontro inicial
com o inventor, visto que o0s inventores ndo estdo, normalmente, familiarizados com a
linguagem das reivindicacbes de patente. Por esta razdo, o agente de propriedade industrial
deve evitar utilizar uma linguagem altamente abstrata para descrever a invencdo na reuniao de

divulgacdo com o inventor.

Sugestdo Profissional: Os inventores, algumas vezes, precisam de ajuda para entender 0s

termos abstratos usados nas reivindicacdes de patente para as suas invencoes.

A maioria dos agentes da propriedade industrial prepara o rascunho de diversas
reivindicacbes de patente como uma primeira etapa para redigir um pedido de patente. As
reivindicacdes constituem a parte legalmente importante de um pedido de patente; tudo gira
em torno das reivindicacGes. Observe que trés capitulos inteiros deste Manual, Capitulos V,
VI e VII, estdo dedicados a redacdo das reivindicagdes: aqui n0s comegamos com uma Visao
geral desta parte importante do pedido de patente. Se as reivindicacdes forem preparadas
antes de redigir o relatorio descritivo (ver abaixo), o agente de propriedade industrial sabera
quais termos necessitam ser descritos no relatério descritivo.

Embora seja geralmente preferivel redigir as reivindicacbes primeiramente, algumas
situaces podem nao proporcionar ao agente de propriedade industrial este luxo. Por exemplo,

suponha que um agente de propriedade industrial recebe um documento técnico de um
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inventor que lhe diz que o pedido de patente necessita ser depositado imediatamente, devido a
uma divulgacdo publica iminente da invencdo. O agente de propriedade industrial
provavelmente ndo tera tempo para rascunhar seu proprio relatério descritivo da patente,
porém, em vez disso, usara 0 documento técnico do inventor como a base para o relatorio
descritivo. Mesmo nesta circunstancia, o agente de propriedade industrial pode ainda desejar
redigir algumas reivindicacgdes, antes de prosseguir na edicdo do documento técnico em um
relatorio descritivo de patente. O agente de propriedade industrial pode considerar a
preparacdo de uma reivindicacdo “de ilustracdo” para uma invencdo. Uma reivindicacdo de
ilustracdo é uma reivindicacdo que retrata uma redacao da invencdo. O agente de propriedade
industrial raramente desejara depositar uma reivindicacdo de ilustracdo, embora tais
reivindicacdes possam ser Uteis no auxilio do entendimento da invencgéo e possam também ser
uteis em determinar todos os pontos de novidade com o inventor. Tais reivindicacoes,
freqlientemente, contém limitacGes que ndo proporcionam necessariamente novidade, porém
sdo, entretanto, parte de um produto que inclui a invengdo. Por exemplo, uma reivindicacédo
de ilustracdo para um automdvel tendo um novo formato aerodindmico poderia incluir as
rodas do veiculo, embora as rodas ndo sejam parte do novo formato. Na realidade, a inclusdo
das rodas na reivindicacdo de ilustracdo pode auxiliar o redator a entender que as rodas nédo
sdo parte da invencdo e ndo precisam ser incluidas nas reivindicacGes. Assim, as
reivindicacdes de ilustracdo podem ser Uteis para o redator de um pedido de patente, porém
elas raramente proporcionam reivindicacdes de grande abrangéncia para uma invencao.

Por causa da importancia critica das reivindicacdes, o agente de propriedade industrial
deve checa-las cuidadosamente, de novo, apos rascunhar o relatério descritivo. Isto é porque,
apos redigir o relatério descritivo, o agente de propriedade industrial provavelmente sera
levado a um entendimento ainda melhor da invencdo. Por exemplo, ele agora estard em uma
melhor posicdo para reconhecer as limitagOes irrelevantes nas reivindicacOes, que poderiam
impedir a obtencdo da cobertura mais ampla possivel das reivindicagBes. Similarmente, apds
preparar o relatério descritivo, 0 agente de propriedade industrial pode agora verificar, que as

reivindicagdes ndo descrevem a invencao tdo exatamente o quanto poderiam.
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Assim que as reivindicacOes estiverem finalizadas, o agente de propriedade industrial
necessita checar os desenhos e o relatorio descritivo, para verificar se 0s termos das
reivindicacdes foram apropriadamente descritos e divulgados. Por exemplo, suponha que o
agente de propriedade industrial tenha usado um termo altamente abstrato nas reivindicacdes,
tal como, “elemento de unido ao piso” para uma “perna de cadeira”. O agente de propriedade
industrial pode entdo optar por incluir este termo abstrato no relatério descritivo. Por
exemplo, o relatorio descritivo poderia afirmar: “A peca do assento esta unida a primeira
perna da cadeira, que é, porém, um exemplo de um elemento de unido ao piso, adequado para
uso em uma modalidade da invencdo”.

2.  Descricdo Detalhada ou Relatorio Descritivo

A secdo que inclui a descricdo detalhada, algumas vezes conhecida como a secdo de
“modalidade preferida da invencdo” ou a sec¢do de “modalidade divulgada da invencdo”, da
folego as reivindicacGes e proporciona uma explicacdo suficiente da invencdo para uma
pessoa comum versada na técnica, para preparar e entender a invencdo. Em algumas
jurisdices, o termo “relatorio descritivo” também é usado para referir-se a descricédo, além do
sumario e das secdes de antecedentes do pedido; basta dizer que a “descricdo detalhada” e o
“relatorio descritivo” sdo, geralmente, os mesmos, para fins de redacdo da patente.

A secdo de descricdo detalhada deve estar rigorosamente amarrada aos desenhos. Esta
secdo ndo pode ser substantivamente emendada assim que o pedido tiver sido depositado.
Consequentemente, o agente de propriedade industrial deve ter certeza que a secdo de
descricdo detalhada proporciona um grau apropriado de divulgacdo técnica no dia que o
pedido for depositado, visto que ele ndo terda uma segunda chance para alterar esta parte do
pedido. O agente de propriedade industrial ndo pode emendar o seu pedido para incluir uma
nova divulgacdo técnica, durante o processamento do pedido de patente.

Se 0 agente de propriedade industrial utilizar um termo altamente abstrato nas
reivindicacgdes, ele deve pensar na possibilidade de utilizar o termo na se¢do de descricdo
detalhada, porém, de um modo que amarre o termo abstrato a uma modalidade especifica da
invencdo. Por exemplo, se as reivindicagdes utilizam o termo “dispositivo de adverténcia”

para a buzina de automdvel, o relatério descritivo poderia dizer: “Um exemplo de um
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dispositivo de adverténcia (102)'? é uma buzina de automédvel. Podem ser usados outros
dispositivos de adverténcia, consistentes com o espirito da invencdo,” ou “A buzina de
automovel (102) constitui um dispositivo de adverténcia”. Muitos outros tais dispositivos de
adverténcia podem ser usados, consistentes com o espirito da invencao.

Conforme mencionado acima, a secdo de descricdo detalhada ndo pode ser
substantivamente emendada, uma vez que o pedido tenha sido depositado. Desse modo, um
agente de propriedade industrial deve tomar cuidado para que o pedido de patente: (1) reflita o
material de divulgacdo fornecido pelos inventores; (2) proporcione informacao suficiente para
capacitar um especialista versado na técnica reproduzir a invencdo; e (3) proporcione
profundidade suficiente, de modo que as reivindicagdes possam ser restringidas durante o
processamento da patente, para evitar um estado da técnica semelhante. As consideracdes
adicionais sobre 0 escopo e a importancia da secdo de descricdo detalhada serdo discutidas

abaixo e sdo também ilustradas pelo exemplo que se segue.

12 Neste exemplo, 102", 0 nimero de referéncia para uma parte mostrada em um ou mais dos desenhos do
pedido de patente, por exemplo, Fig. 1, poderia mostrar o dispositivo de adverténcia 102. Os esquemas dos
ntmeros de referéncia para os pedidos de patentes serdo discutidos com mais detalhes, posteriormente.
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EXEMPLO:

Considere que o inventor acreditasse que a sua abordagem era extraordinariamente nova e
amplamente patenteavel. Ele construiu um modelo de trabalho da invencao, antes de depositar o
pedido de patente e este modelo de trabalho tornou-se o prototipo para uma geragéo inteira de
produtos bem-sucedidos. No prot6tipo, o inventor usou o Material A unido ao Material B com fios de
cobre. Em termos abstratos, esta combinacdo de materiais representa um exemplo de um
Subcomponente X. Os outros subcomponentes abstratos na invencéo sdo o Subcomponente Y e o
Subcomponente Z. As reivindicacfes, como depositadas, descrevem:

Uma maquina, compreendendo:

- um subcomponente X;

- um subcomponente Y operacionalmente unido ao subcomponente X;e

- um subcomponente Z operacionalmente unido tanto ao subcomponente X quanto ao
subcomponente Y.

O inventor convenceu ao agente de propriedade industrial que a combinagdo de X, Y e Z era
tdo nova que o pedido ndo necessitava proporcionar quaisquer mais outros detalhes sobre a
invencao que o necessario, para suportar as reivindicagdes as mais amplas possiveis, pelo fato do
inventor querer economizar custos e depositar o pedido rapidamente. Assim, o pedido néo fez
nenhuma mencéo ao Material A ou ao Material B. O examinador de patentes descobre uma citagcio
no estado da técnica para um “Dr. Q”, na Acme Corp., que divulga os subcomponentes X, Y e Z. Este
estado da técnica se antecipa a invencéo reivindicada no pedido. Ao analisar o parecer e o estado da
técnica citados, o agente de propriedade industrial descobre que absolutamente cada detalhe da
invencdo do seu cliente foi divulgado na citacdo do estado da técnica do Dr. Q - exceto pelo fato de
que o estado da técnica do Dr. Q divulga que o Subcomponente X deve ser preparado a partir do
Material C e do Material D, e o Dr. Q (como tantos outros) declara que este é o inico modo conhecido
de preparar um Subcomponente X satisfatorio. Conseqiientemente, o agente de propriedade
industrial poderia superar o estado da técnica citado pelo examinador e obter uma patente para o seu
cliente, corrigindo as reivindicacdes para:

Uma maquina, compreendendo:

- um subcomponente X formado por combinacdo do Material A e Material B;

- um subcomponente Y operacionalmente unido ao subcomponente X; e

- um subcomponente Z operacionalmente unido tanto ao subcomponente X quanto ao
subcomponente Y.

O agente de propriedade industrial, além disso, suspeita que ndo somente esta reivindicacéo
seria patentedvel, como uma reivindicacdo somente dirigida para formar o Subcomponente X a partir
dos Materiais A e B, poderia também ser patenteavel e, de fato, constituir a invencéo real do cliente.
Infelizmente, o cliente insistiu que o pedido de patente néo divulgasse que o Subcomponente X
poderia ser formado a partir dos Materiais A e B, de modo que o agente de propriedade industrial ndo
pode corrigir as reivindica¢des para superar a referéncia do estado da técnica, nem corrigir as
reivindicacdes para descrever uma combinacédo altamente nova concebida por seu cliente.
Consequentemente, o pedido de patente provavelmente sera abandonado, a ndo ser que o agente de
propriedade industrial possa pensar em algum outro modo de emendar as reivindicacdes. (O
procurador da patente poderia possivelmente redigir um novo pedido de patente que fizesse a
divulgacao técnica adequada, desde que o novo pedido ndo fosse barrado de patenteamento, entre
outras coisas, pelas préprias atividades do inventor.)
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O agente de propriedade industrial pode usar o seu melhor julgamento para concentrar
suas preocupacdes em ser pouco inclusivo na secdo de relatério descritivo, contra a inclusdo
de muita matéria que néo € reivindicada no pedido. Em muitos sistemas de patentes, a matéria
que ndo é reivindicada em um pedido de patente é considerada pelo inventor como “dedicada
ao publico”. A matéria que é dedicada ao publico ndo € patenteavel. Muitos sistemas de
patentes, tais como, o Tratado de Cooperacdao em Matéria de Patentes (Ver o Capitulo 3B),
também tém algum tipo de regra de “unidade de invencdo”,® que permite somente uma
invencdo ou um “conceito de invengdo” ser analisado por pedido. Consequentemente, se um
pedido de patente incluir reivindicacdes para diferentes invenc@es, o agente de propriedade
industrial provavelmente sera forcado a selecionar qual quadro reivindicatorio ele deseja que
0 examinador analise.

Similarmente, se a divulgacdo do pedido de patente incluir uma invencdo nao
reivindicada, o agente de propriedade industrial pode desejar preparar as reivindicacdes para
esta invencdo. Se necessario, o agente de propriedade industrial pode incluir as
reivindicacbes para qualquer invencdo anteriormente ndo reivindicada em um pedido
divisional ou continuacdo, conforme apropriado. O agente de propriedade industrial desejara
certificar-se que o seu cliente aprovou o depdsito de quaisquer pedidos divisional ou
continuacdo. Via de regra, o agente de propriedade industrial deve consultar o seu cliente
sobre cada matéria substantiva que diga respeito ao pedido de patente pendente do cliente.

Ao redigir a secdo de descricdo detalhada, o agente de propriedade industrial,
geralmente, ira desejar errar no aspecto de inclusao, pelas razdes descritas acima. O agente de
propriedade industrial também desejara considerar o requisito de “melhor modo”, que aparece
em jurisdicdes tais como, os EUA e a India. O pedido de patente deve divulgar o melhor
modo, conhecido para os inventores, de realizar a invencdo. Basicamente, o pedido de patente
ndo pode ocultar os aspectos 6timos da invencdo de alguém que tenta preparar e usar a
invencdo descrita na patente. Assim, por exemplo, se os inventores sabem que um precipitado

¢ formado entre 115 e 140 graus, mas, também sabem, que os maiores volumes de

3 Ver a Regra 13.1 dos Regulamentos do PCT. Quanto ao tratamento adicional da questéo de unidade de
invencdo, ver a pagina ...
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precipitados sdo formados a 120,5 graus, eles devem divulgar esta informacéo, também. Nem
todos os paises tém um requisito de “melhor modo” nos pedidos de patente.

Ao redigir o relatorio descritivo, o agente de propriedade industrial deve evitar usar
expressdes, tais como, “a invencdo € ...”. O agente de propriedade industrial deve, em vez
disso, usar expressdes como “em uma modalidade da invencdo”. Isto ird assegurar que as
reivindicacdes da patente recebam a mais ampla interpretacao possivel. Sem limitar a redacéao
para um sentido contrario, a secdo de descricdo detalhada & geralmente pressuposta de
divulgar “uma modalidade” da invencdo, em vez da invencéo propriamente dita. Entretanto,
se 0 agente de propriedade industrial impedir esta leitura mais ampla, o escopo da invencgéo
reivindicada, de modo similar, pode ser restringido.

O agente de propriedade industrial ndo necessita incluir material bem conhecido no
pedido de patente, o qual seria necessario para preparar um produto associado com a
invencdo. Um pedido de patente ndo necessita ser um projeto detalhado e, até mesmo, um
tribunal j& afirmou que uma patente deve preferivelmente “omitir” coisas que sejam bem
conhecidas na técnica. Por exemplo, se cada Polimero X tem de ser curado por 5 horas a
temperatura de 200 graus, e isto é bastante conhecido na técnica, este método de curar o
Polimero X ndo necessita ser incluido no pedido de patente, a ndo ser que a invencdo, de
algum modo, modifique este procedimento. O agente de propriedade industrial pode
geralmente incorporar o material por referéncia em um pedido de patente, por exemplo, um
manual quimico bastante conhecido. Entretanto, a incorporacao por referéncia deve ser usada
moderadamente. Também, o agente de propriedade industrial pode desejar, em vez disso,
incorporar material de outras fontes no pedido de patente - e o pedido de patente nunca deve
incorporar, por referéncia, em um pedido de patente, qualquer material que sera descrito nas
reivindicagdes.

Um pedido de patente depositado nos EUA, por exemplo, deve satisfazer os trés
requisitos de capacitacdo, descricdo por escrito e melhor modo. A maioria das leis de patente
do mundo tem requisitos idénticos ou muito similares aos requisitos de capacitagdo e

descricdo por escrito. A lei de patentes dos EUA especificamente requer que:
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O relatorio descritivo devera conter uma descri¢éo por escrito da invencéo, e da
maneira e processo de preparar e usar a mesma, em tais termos completos, claros,
concisos, e exatos, de modo a capacitar qualquer pessoa versada na técnica a qual diz
respeito, ou com a qual esté mais intimamente ligada, a preparar e usar a invencao, e
descrevera o melhor modo contemplado pelo inventor de implementar a sua invencao.
35U.S.C.§112,10 1.

O requisito de melhor modo foi discutido acima. O requisito de “capacitacdo” significa
que um pedido de patente deve ensinar as pessoas comuns versadas na técnica como preparar
e usar a invencdo. A capacitacdo ¢ normalmente considerada a partir da data de depdsito do
pedido de patente. Um pedido de patente que ndo esta capacitado a partir da sua data de
depdsito, ndo pode tornar-se capacitado por inovacdes técnicas posteriores. O requisito de
“descricdo por escrito”, avisa para 0 publico que os inventores estavam senhores de sua
invencdo, por exemplo, que as palavras que descrevem a invencdo ndo surgiram
acidentalmente. O requisito de descri¢do por escrito pode tornar-se especialmente interessante
guando as reivindicacdes, em um pedido de patente (ou as reivindicacbes em um pedido de
continuacdo depositado posteriormente), descreverem uma invencdo que leva diretamente,
pela leitura, a um dispositivo recente de um concorrente, visto que o examinador de patentes
(ou mais provavelmente um juiz), pode desconfiar se os inventores realmente entenderam que
eles tinham criado aquela invencdo particular na hora de seu depdsito original.

Os pedidos de patente depositados com o EPO, preferivelmente, seguem uma
abordagem de “problema-solucédo”. Assim, a descricao relatada pelo pedido é uma de destacar
primeiro um problema e, entdo, descrever a sua solucdo. A discussdo do problema comeca na
Secdo de Antecedentes. (Ver a Secdo 4.d abaixo). Alguns agentes da propriedade industrial
acham a abordagem tipo problema-solucdo facil de seguir na composicdo de seus pedidos e
esta técnica deve ser adequada para os pedidos depositados na maioria das jurisdicdes.
Entretanto, o agente de propriedade industrial deve ter cautela em relagdo a como o problema
é descrito. O aspecto critico de algumas invengdes é um reconhecimento, uma caracterizacao
ou uma recaracterizacdo de um problema, por exemplo, assim que o inventor tiver formulado
o0 problema de modo Unico, a solugdo segue, apds isto, de modo claro e facil. Dessa maneira,
se 0 agente de propriedade industrial descrever o problema de um modo que sugira que um

entendimento perfeito do problema era bem conhecido no estado da técnica (quando ndo o

62



era), o agente de propriedade industrial pode ter inadvertidamente complicado a obtencdo da
protecdo por patente para a invencdo do cliente. Salvo esta cautela, a abordagem tipo
problema-solucéo pode funcionar totalmente bem para muitos pedidos, especialmente aqueles
depositados com o EPO.

Além de descrever os componentes usados em uma modalidade da invencdo e 0 modo
no qual operam estes componentes, o agente de propriedade industrial pode, também, desejar
levar em conta a inclusdo, no pedido de patente, de um ou mais desenhos e divulgagdes
relacionadas, as quais proporcionem um contexto para a invengdo e/ou descrevam a invencéao
em operacdo. O agente de propriedade industrial ird desejar condicionar esta discussao, de
modo a que o0 contexto ndo se torne necessariamente parte da invencéo, por exemplo, torne-se
“limitativo”.

O agente de propriedade industrial deve ser muito cuidadoso no uso da linguagem em
um pedido de patente. As escolhas de linguagem dos agentes da propriedade industrial serdo
importantes, ndo somente durante o processamento da patente, como, especialmente,
se/quando a patente for questionada em juizo. O agente de propriedade industrial deve ser
particularmente cuidadoso no uso de palavras que contenham significados absolutos de
qualquer tipo. Assim, o agente de propriedade industrial desejara certificar-se que, se um
pedido de patente utiliza palavras como “deve” e “sempre”, estas palavras expressam de
modo muito preciso e exato a situacdo prestes a acontecer. Em outras palavras, se uma
divulgacdo de invencdo relatar que um material “sempre” faz alguma coisa, o agente de
propriedade industrial deve ter certeza que este € “sempre” o caso, por exemplo, a invencao
ndo funcionara, a ndo ser que isto seja sempre verdadeiro. Se o agente de propriedade
industrial preparar os seus pedidos utilizando um computador, ele deve provavelmente
examinar cuidadosamente o pedido de rascunho quanto a tais palavras de sentido absoluto,
quando o pedido estiver quase finalizado.

Como pode um agente de propriedade industrial redigir a se¢do de descri¢do detalhada?
O ditado é o método preferido, caso 0 agente de propriedade industrial tenha um assistente
gue possa transcrever o ditado. Se o agente de propriedade industrial tiver preparado os seus

desenhos de rascunho e um eshogo da secdo de descricdo detalhada, ele pode simplesmente
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discutir o seu feitio através dos desenhos. A maioria dos profissionais acha que eles podem
pelo menos duplicar a sua produtividade utilizando esta abordagem.

O agente de propriedade industrial deve sempre examinar cuidadosamente e analisar a
lei e as regras relevantes que dizem respeito ao pais onde ele estiver buscando protecdo de
patente para o seu cliente. Muitas leis e regras de patentes estdo disponiveis online*. Por
exemplo, o site da Internet da OMPI proporciona informacdo sobre o Tratado de Cooperacgéo
em Matéria de Patentes e informacdo pratica relativa ao deposito de pedidos com o PCT; o
site da Internet do EPO proporciona informagdo sobre o depdsito e o processamento de
pedidos, e o site da Internet do Escritério de Patentes e Marcas dos EUA proporciona
informacao sobre as leis de patentes dos EUA e o deposito de pedidos nos EUA.

3. Desenhos

O agente de propriedade industrial deve preparar bons materiais de suporte visuais que
descrevam a invencdo. Na realidade, muitos agentes de propriedade industrial podem alegar
gue os desenhos constituem a parte mais importante do pedido de patente, depois das
reivindicacdes. Algumas leis de patentes requerem que cada elemento reivindicado seja
mostrado em um desenho. Quando possivel, os desenhos devem explicar a invencdo, em
detalhes suficientes, que a leitura da secdo de descricdo detalhada simplesmente confirme, em
palavras, a informacdo proporcionada nos desenhos. Isto ndo sera possivel com todas as
invencgoes.

Ao preparar 0s desenhos, o agente de propriedade industrial deve lembrar-se da
descricdo que ele deseja relatar e como ele deseja relata-la. O agente de propriedade industrial
deve também ponderar sobre o nivel de detalhe necessario para proporcionar uma divulgacédo
gue seja capacitada. Uma caixa preta rotulada “motor tal”, sem nenhum subcomponente,
proporcionard uma explicagdo insuficiente para um pedido de patente que tenha em vista
divulgar um “motor tal”. Inversamente, o agente de propriedade industrial deve evitar
proporcionar muitos detalhes nos desenhos - a ndo ser que a explicagdo inclusa na secéo de

descricdo detalhada explique que o detalhe adicional diz respeito somente a uma modalidade

4 \er, por exemplo, 0 Conjunto de Leis da OMPI para o Acesso Eletronico (CLEA) em
http://www.wipo.int/cfdiplaw/en/laws_section/clea.htm.
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especifica da invencdo. De outro modo, alguém pode ainda argumentar (talvez durante o
litigio), que o detalhe adicional seja necessario para a invencao. Isto se torna especialmente
verdade, em muitos paises, se 0 agente de propriedade industrial também usar uma
reivindicacdo de meios-mais-funcdo (ver o Capitulo V: Redacédo das Reivindicacdes), visto
que os réus, em um caso de violacdo de patentes posterior, argumentardo que todos o0s
detalhes desnecessarios divulgados nos desenhos sdo estruturas necessarias para efetuar a
funcdo descrita.

Os elementos mostrados nos desenhos de uma patente sdo geralmente acompanhados
por uma curta descricdo em palavras e um numero de referéncia, tal como “relégio 102”. O
leitor terd a expectativa de ver o “relégio 102” no texto incluido na secdo de descricdo

detalhada. O agente de propriedade industrial deve usar um esquema de numeracdo

consistente para 0os numeros de referéncia. Em um esquema, um ndmero de referéncia
introduzido pela primeira vez recebe um namero principal, o qual é igual ao seu nimero na
figura, seguido por dois digitos unicos. Por exemplo, suponha na “Figura 2” de um pedido de
patente, que o agente de propriedade industrial ja tenha designado dois elementos anteriores.
O terceiro elemento, uma memoria de computador, poderia entdo receber o nimero de
referéncia “203”. Toda referéncia futura a esta memdria de computador nos desenhos e no
relatorio descritivo do pedido de patente, entdo, especificara “memoria de computador 203”
ou somente “memoria 203”. Se uma outra memoria de computador for discutida, ela devera
receber um outro numero de referéncia - caso contrario, o leitor assumira que elas séo iguais.
(Uma variacao deste esquema de nimeros € usar somente nameros impares, tais como 101,
103, 105, nos rascunhos iniciais. Isto simplifica o processo de adicionar novos elementos da
figura nos rascunhos posteriores.) Em um segundo esquema de numeragdo, um componente
principal recebera um numero de referéncia de um Unico digito e, entdo, quaisquer
subcomponentes receberdo digitos adicionais que se orientam com o numero de referéncia do
componente. Por exemplo, um “computador 8” pode ter um subcomponente “memoria 827,
onde o0 “8” em “82” refere-se ao computador 8. Qualquer que seja o esquema de referéncia
gue o agente de propriedade industrial empregue, ele deve emprega-lo de modo consistente.

De modo similar, se a modalidade da invengdo mostrada em uma figura for diferente daquela
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mostrada em uma outra figura, a secédo de descricao detalhada deve claramente dizer isto, por
exemplo, “A Fig. 5 mostra uma outra modalidade da invencao ...”.

O pedido de patente em si, deve conter uma lista dos desenhos, entre a secdo de sumario
da invencédo e a secdo de descricdo detalhada. A secdo de desenhos deve comecar com um
enunciado indicando que os desenhos sdo ilustrativos de uma ou mais modalidades da
invencéo (e ndo ilustrativos DA DITA invencao), tal como:

BREVE DESCRICAO DOS DESENHOS

Uma modalidade exemplificativa da presente invencéo € ilustrada como forma de
exemplo nos desenhos anexos, nos quais numeros de referéncia semelhantes
indicam elementos iguais ou similares, e nos quais:

A Figura 1 é uma representacdo diagramatica de um material ilustrativo, dentro
do qual a presente inven¢do pode ser posicionada;

AFigura2é...

O agente de propriedade industrial deve certificar-se que os seus desenhos estdo
completos e ndo omitem nenhum detalhe critico. Se o agente de propriedade industrial
apresenta um desenho que represente, por exemplo, um fluxo de processo, entdo ele deve
assegurar-se gque as pontas das flechas estejam apropriadamente representadas. Por exemplo,
se uma linha tiver uma Unica ponta da flecha, quando ela realmente deveria ter uma ponta da
flecha dupla, o agente de propriedade industrial pode ter posterior dificuldade para convencer
um Escritorio Nacional de Patentes que o fluxo entre os dois componentes ndo era exatamente
de um s6 caminho, como representado na figura. O agente de propriedade industrial pode
fornecer explicacdo por escrito suficiente na secdo de descricdo detalhada, para superar as
deficiéncias em seus desenhos — porém, ndo deve se valer de ter uma se¢do de descri¢do mais

detalhada que compense as deficiéncias de seus desenhos.

Sugestado Profissional: Ndo tenha o costume de tentar consertar os pedidos de patentes apos
eles terem sido depositados; eventualmente, vocé cometera um erro, o qual ndo podera ser
consertado sem depositar novamente um pedido completamente novo, o que privara o cliente

da data de depésito original.
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O agente de propriedade industrial ndo deve gastar muito tempo melhorando a
qualidade artistica de seus desenhos. Ele nédo é esperado ser um desenhista qualificado, porém
provavelmente desejara ter acesso a um desenhista qualificado. Algumas vezes, um software
de computador para desenhos pode ser Util; entretanto, freqiientemente, € mais rapido e barato
para 0 agente de propriedade industrial simplesmente esbocar os desenhos usando um lapis

sobre papel.

Sugestao Profissional: O tempo e a habilidade do agente de propriedade industrial devem ser

gastos na criacdo de desenhos originais, ndo em fazé-los parecerem atraentes.

O cliente e/ou o inventor podem, freqlientemente, ter desenhos relacionados a invencao.
Algumas vezes, estes desenhos podem ser extremamente benéficos para o agente de
propriedade industrial, porém, deve somente usar tais desenhos quando eles forem Uteis para a
descricdo que ele deseja relatar no pedido de patente. Os desenhos profissionais
proporcionados pelo cliente, frequentemente, incluirdo outras caracteristicas desnecessarias
para a divulgacédo da invencdo. Por esta razdo, o agente de propriedade industrial pode optar
por redesenhar estes desenhos e/ou adapta-los usando tesouras, corretivo, etc. As telas
ilustrativas de computador proporcionadas pelo cliente, que mostram a invencdo em operacao,
podem ser Gteis, porém o agente de propriedade industrial também desejara considerar como
tais telas ilustrativas mostrar-se-d40 em um pedido de patente. Na medida em que muitas telas
ilustrativas sdo compostas em desenhos de patente aceitaveis, elas podem ser quase
impossiveis de ler e, freqlientemente, muito caras para um desenhista preparar.

O agente de propriedade industrial, provavelmente, desejara preparar os seus desenhos
imediatamente ap0s preparar as suas reivindicacOes de patente. Se o agente de propriedade
industrial ditar a secdo de descricdo detalhada da invencdo tendo uma série de desenhos na
sua frente, melhorara bastante a sua eficiéncia. Ele pode simplesmente discutir o seu feitio

através dos desenhos, mediante adicdo de informacdo suplementar importante, quando
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necessaria. Esta abordagem, pode, frequentemente, ser usada com bastante éxito, para
preparar uma sec¢do de descricdo detalhada efetiva para a invencao.
4. Antecedentes

O uso de secOes de citacdo de antecedentes varia entre os regimes de patentes do
mundo. Em alguns sistemas de patentes, a secdo de antecedentes serve para divulgar para o
publico o estado da técnica mais préximo, aplicado contra o pedido de patente durante o
exame. Esta € a situacdo na maioria dos sistemas Europeus.

Em alguns paises, como os EUA, o estado da técnica apresentado pelo requerente da
patente, bem como o estado da técnica encontrado pelo examinador, é impresso sobre a capa
da prdpria patente. Conseqlientemente, as se¢oes de descri¢do de antecedentes da patente, em
muitos paises, sugerem cautela. Muitos profissionais tentam redigir as secdes de antecedentes
as mais curtas possiveis, por receio que elas privem involuntaria e ndo intencionalmente, o
seu cliente do inteiro escopo de protecdo por patente, caso discorram muito sobre o estado da
técnica. Por exemplo, um pedido de patente sobre um circuito integrado de computador
poderia simplesmente descrever: “os computadores mais rapidos sdo normalmente melhores”.
Tal secdo de antecedentes curta poderia, possivelmente, ndo satisfazer o interesse do publico,
porém, ndo prejudicaria a patente do cliente ou impediria 0 escopo de protecdo possivel de
reivindicacdo do cliente.

A secdo de antecedentes € geralmente considerada o estado da técnica divulgado pelo
inventor. Conseqlientemente, se a propria divulgacdo inventiva do requerente acabar na se¢édo
de antecedentes, o examinador de patentes pode citar esta se¢do na rejeicao das reivindicacoes
do requerente. Alguns Escritorios de Patentes adotam uma linha razoavelmente dura sobre as
divulgac6es inventivas nas se¢Oes de antecedentes, que é uma das razGes porque 0s agentes da
propriedade industrial devem redigi-las cuidadosamente. Se a patente estiver em alguma
ocasido envolvida em litigio, eles provavelmente chegardo a uma analise ainda mais
minuciosa do que fariam durante o processamento inicial.

Um cuidado final sobre as secBes de antecedentes é que, algumas vezes, a invengéo
propriamente dita esta, de forma emaranhada, ligada com um “novo entendimento” do estado

da técnica. Se este novo entendimento for descrito na se¢do de fundamentos, possivelmente a
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parte mais nova da invencdo foi |4 descrita, embora ndo seja o lugar onde a novidade do
inventor devesse sempre estar descrita.

Consequentemente, uma boa secdo de antecedentes deve ser razoavelmente curta e deve
simplesmente preparar o estagio para a divulgacao técnica a ser proporcionada na secdo de
descricdo detalhada. A secdo de antecedentes pode descrever o estado da técnica em um nivel
muito alto. Em algumas jurisdi¢Ges, geralmente, ndo € Util mencionar o estado da técnica
especifico. A secdo de antecedentes pode concluir com uma exposi¢éo curta e rapida sobre as
desvantagens do estado da técnica, porém, esta deve ser redigida de um modo que ndo
divulgue a solucdo a ser descrita posteriormente no pedido. Em vez disso, ela deve ser
redigida de um modo que faca um leitor tipico pensar: “Oh! Eu ndo sei como ninguém nunca

pdde resolver este problemal”.

Sugestdo Profissional: O agente de propriedade industrial deve sempre reconhecer que,
embora o seu pedido de patente tenha partes distintas, com uma ordem exata, ndo deve supor
que o pedido serd lido nesta ordem pelo examinador de patentes. Em muitos dos Escritérios
de Patentes do mundo, o examinador tipico, simplesmente, tem uma carga de trabalho muito
pesada para ler o pedido de patente de capa a capa. Ao entender a invengdo de modo
suficiente para preparar uma primeira exigéncia, muitos examinadores de patentes
simplesmente analisam as reivindicacfes e 0s desenhos e possivelmente algumas partes
selecionadas do pedido. Conseqlientemente, uma secdo de antecedentes loquaz e detalhada

poderda mesmo nunca ser lida pelo examinador de patentes.

Alguns pedidos de patentes mais antigos incluem paragrafos de “objetivos da invencao”
nas secdes de antecedentes ou secdo de sumario. Evite estes, a ndo ser que eles sejam
requeridos por lei na jurisdicdo onde vocé deposita os seus pedidos. O perigo é que estas
afirmacdes tém uma tendéncia a limitar a invencdo, por exemplo, “O objetivo da invencéo é

proporcionar seguranca aperfeicoada”, quando um custo menor também é um objetivo. Um
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outro perigo é que estas afirmacGes tém uma tendéncia a proporcionar argumentos
“enganosos”, por exemplo, “Um objetivo da invencdo € curar o cancer”, quando o alivio dos
sintomas de um tipo particular de cancer seria mais exato. Em alguns paises, as descobertas de
diversos casos de patentes durante os Ultimos 10-15 anos, tém feito com que agentes da
propriedade industrial parem de redigir tais afirmacdes de “objetivos” para quase todos 0S
tipos de pedidos depositados em suas jurisdi¢coes.

Um agente de propriedade industrial provavelmente ndo deve redigir primeiro a secao
de antecedentes. H4 uma tentacdo de redigir esta secdo antes de qualquer outra coisa. Apesar
de tudo, ela se apresenta primeiro. Entretanto, se o agente de propriedade industrial redigir a
secdo de antecedentes primeiro, ha perigo que ele gaste muito tempo sobre ela e a secdo
acabara sendo bastante longa e detalhada, especialmente, por ela ser uma das partes menos
importantes do pedido. Deve-se esperar pelo final da redacdo da secdo de descricdo detalhada,

antes de se redigir a se¢do de antecedentes.

Sugestdo Profissional: Ndo gaste muito tempo preparando o0s antecedentes da invencéo.
Uma boa regra pratica é ndo mais do que um maximo de duas paginas e/ou ndo mais do que

10 por cento do conteldo total do pedido.

5. Resumo

O resumo da patente deve descrever a invencdo muito claramente, no menor nimero de
palavras possiveis. O agente de propriedade industrial poderia usar uma versdo do primeiro
paragrafo da secdo de sumario da invengdo como o resumo.

Em muitos dos sistemas de patentes do mundo, os resumos sdo analisados somente
qguanto a certos requisitos de comprimento maximo e recebem pouca/nenhuma anélise
substantiva. Para a maior parte, os tribunais raramente olhardo para o resumo como uma
explicacdo da invencdo. Obviamente, isto ndo é para sugerir que 0 resumo deva ser enganoso
ou insatisfatoriamente redigido.

O perigo que ocorre com 0s resumos € que eles podem divulgar alguma caracteristica

patentedvel da invencdo, também ndo encontrada no relatério descritivo. Este é um erro
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comum com 0s novos agentes da propriedade industrial, que tendem a redigir 0os resumos
primeiro e ndo 0s revisam novamente, assim que o pedido de patente tiver sido finalizado. Ao
ler um resumo que tenha redigido, o agente de propriedade industrial deve sempre perguntar
para si mesmo: “Isto tudo estd divulgado no relatorio descritivo?” Se a resposta ndo for
fortemente “sim”, entdo o agente de propriedade industrial deve fazer adi¢cdes ao relatorio
descritivo ou modificar o resumo.

6.  Sumario

Conforme observado anteriormente, nem todas as jurisdi¢cGes requerem uma secdo de
sumario da invencdo. Entretanto, tais se¢fes sdo normalmente preparadas em muitas
jurisdicbes, mesmo quando ndo estritamente requeridas por lei nacional. O agente de
propriedade industrial pode se deparar analisando as se¢des de sumario redigidas por agentes
da propriedade industrial estrangeiros, que trabalham em pedidos de patentes correspondentes
estrangeiros de seu cliente. Conseqlientemente, o agente de propriedade industrial deve
entender 0s requisitos exatos e a pratica usual com relacdo as se¢des de sumario da invencéo,
nas jurisdi¢Bes de interesse para 0s seus clientes.

Os agentes da propriedade industrial, freqlientemente, cometem enganos drasticos na
redacdo das secdes de sumario, pelo fato de serem atraidos para uma falsa nogdo da
importancia da secdo em virtude de seu titulo. Na realidade, esta ndo é, tipicamente, uma
secdo importante do pedido e muitos erros podem ser evitados, simplesmente redigindo a
secdo de sumario a partir das reivindicac@es. Alias, alguns agentes da propriedade industrial
preparam a secao de sumario da invenc¢do usando cada uma das reivindicacdes independentes
apresentadas no pedido de patente, transformando-as em paragrafos. Esta abordagem também
apresenta uma vantagem, em que as palavras exatas usadas nas reivindicacdes serdo
garantidas de estarem no relatorio descritivo. Muitos agentes da propriedade industrial
simplesmente redigem a secéo de sumario da invenc¢do, em um modo que destaca 0s aspectos
importantes da invencdo, utilizando as palavras retiradas das reivindicagfes do pedido de
patente.

A sec¢do de sumario da invencgdo deve ser uma das ultimas partes do pedido de patente

que o agente de propriedade industrial esté redigindo. H&4 uma tentacdo em redigir o sumario
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inicialmente - ele se dispde préximo ao inicio do pedido - e 0 agente de propriedade industrial
pode se testar sobre o seu conhecimento da invengdo. Porém, o agente deve evitar estas
tentacdes e retardar a redacdo da secdo de sumario, até depois de ter finalizado a descrigédo
detalhada.

Ao preparar as se¢des de sumario da invencdo, evite proporcionar algum tipo de
sumario de “quadro grande”, que se estenda além das reivindicacdes, em qualquer maneira.
Os perigos de proporcionar tal sumario sdo muitos. Em primeiro lugar, um sumario de “meta”
ampla, invariavelmente, sugerird um estado da técnica adicional que pode ser aplicado contra
a invencdo. Por ligacdo explicita da invencdo na redacdo de uma matéria mais ampla, sera
dificil, se ndo impossivel, argumentar posteriormente, durante o estagio de processamento,
que o estado da técnica ndo se aplica. Em segundo lugar, um sumario de quadro grande ou
amplo, freqlientemente, inclui, de algum modo aparentemente sem importancia ou
insignificante, um outro conceito que ndo esta normalmente bem explicado no pedido. Isto
proporciona argumentos para alguém usar contra a patente, especialmente durante o litigio,
qgue o inventor ndo proporcionou uma divulgacdo completa, pelo fato de que, de modo
diferente, o “sumario” mencionou tépicos ndo divulgados no pedido. Em terceiro lugar, um
sumario de “meta” ampla sugere, vagamente, que as reivindicacfes ndo estdo no escopo mais
pleno da invencdo. O cliente podera ndo gostar, caso o seu agente de propriedade industrial

ndo tenha tentado proteger o escopo total da divulgagéo inventiva.
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C. DEPOSITO DE PEDIDOS DE PATENTES

Antes de depositar o pedido de patente, o agente de propriedade industrial deve
certificar-se que o inventor examinou, entendeu e aprovou o pedido de patente. O inventor
comum ndo costuma entender as exigéncias legais que dizem respeito aos pedidos de
patentes, e muito poucos inventores copmreendem a sabem utilizar os termos técnicos
tipicamente associados a estes documentos. O agente de propriedade industrial deve
prontificar-se a explicar ao inventor qualquer parte do pedido, sobre a qual o inventor tenha
duvidas. O agente de propriedade industrial ndo deve modificar o pedido de patente para
tornar a linguagem mais acessivel para pessoas nao familiarizadas com a redacéo de patentes.
Porém, ele deve ter certeza de que a linguagem utilizada estd correta. Reivindicaces de
patentes altamente abstratas podem, as vezes, ser de dificil compreensao para os inventores. O
agente de propriedade industrial deve explicar ao inventor as reivindicaces e o bom
procedimento de redacdo para as reivindicacfes, ndo devendo remover a linguagem abstrata
das reivindicacGes para torna-las mais acessivel, caso em qué a reivindicacdo pode terminar
por tornar-se mais restrita do que o que € permitido por lei..

O agente de propriedade industrial deve entender os requisitos para o deposito de
pedidos de patentes em todos os paises de interesse para 0s seus clientes. Entre outras coisas,
ele deve entender as regras relacionadas a formatacdo do seu pedido de patente e aos
desenhos. Na realidade, o agente de propriedade industrial pode desejar pensar na
possibilidade de preparar uma lista de verificacdo para diversos itens - tais como, as partes
necessarias de um pedido de patente e, entdo, comparar 0 seu pedido contra esta lista de
verificacdo. Similarmente, o agente de propriedade industrial pode desejar ter uma lista de
verificacdo para diversos topicos de formato, relacionados ao depdsito dos pedidos de
patentes nas jurisdi¢cGes de interesse. As outras listas de verificagdes Uteis poderiam estar
relacionadas a analise de um pedido, antes de deposita-lo no correio e/ou deposita-lo
eletronicamente com um dado Escritério de Patentes, e as listas de verificacBes contendo os

itens que devem ser considerados, antes de depositar um cumprimento de uma exigéncia.
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Sugestdo Profissional: Nao deixe todo o seu exaustivo trabalho ser desperdicado devido a
voceé ter deixado de apresentar uma exigéncia insignificante do pedido, a qual poderia ter sido

facilmente obtida e tratada.

O agente de propriedade industrial, geralmente, serd solicitado a depositar uma
declaracdo, uma procuracdo e diversas taxas de depdsito do governo, juntamente com o
pedido de patente. Dependendo das exigéncias legais especificas de sua jurisdicdo, ele pode
também depositar um documento de cessdao do inventor ou, de outro modo, registrar a
propriedade do pedido de patente. Alguns Escritorios Nacionais de Patentes permitirdo que
estes papéis formais sejam depositados ap6s o depdsito do pedido de patente inicial, ao
mesmo tempo, permitem que o pedido conserve o beneficio de sua data de depoésito. A
declaracdo é uma afirmacgdo na qual o inventor declara que ele leu e entendeu o pedido e que
ele acredita ser um inventor (ou o Unico inventor) da invencao descrita no pedido de patente.
O documento de procuracdo confere ao agente de propriedade industrial a autoridade para
representar o inventor do pedido exposto nos atos processuais com o escritdrio de patentes. O
documento de cessdo € um contrato entre 0 inventor e uma outra parte interessada
(tipicamente o seu empregador), indicando que os direitos do inventor foram transferidos para
uma outra parte interessada. O agente de propriedade industrial deve estar ciente de quem € o
seu cliente e se ele tem o direito de representar aquela parte interessada diante do relevante
escritorio de patentes, na matéria em questao.

Os outros papéis formais que o agente de propriedade industrial pode precisar depositar,
incluem os papéis relacionados a defesa nacional. Alguns paises, tais como os EUA, o Reino
Unido, a India e a Franga, tém exigéncias relativas ao deposito de pedidos de patentes em
outros paises. Nos EUA, por exemplo, um inventor ali domiciliado, deve obter uma
permissdo do governo para depositar qualquer pedido de patente no exterior. Similarmente,
muitos paises tém regras relacionadas a exportacdo de dados técnicos. O agente de
propriedade industrial pode desejar se familiarizar com tais regras no seu proprio pais, de
modo que ele ndo participe inadvertidamente em qualquer transmissdo ilegal de dados

técnicos através de uma fronteira internacional.
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1.  Depositos Nacionais/de Prioridade

Um cliente, geralmente, pedira ao seu agente de propriedade industrial para efetuar o
primeiro deposito de um pedido de patente no pais onde o inventor esta localizado. O
primeiro deposito de um pedido de patente estabelece a data de prioridade para a familia de
pedidos de patentes sobre a invencdo, que pode ser depositada em todo o mundo. A data de
prioridade representa a data além da qual o estado da técnica ndo sera aplicado, quer seja em
um pais primeiro a inventar, quer seja em um pais primeiro a depositar™. Assim, o requerente
da patente, tipicamente, deseja a data de prioridade mais antiga, que é uma outra razdo pela
qual os agentes da propriedade industrial devem se esforcar para completar as suas
atribuices, tdo logo seja possivel. Os inventores e os seus empregadores, freqlientemente,
guerem uma protecdo por patente no pais em que o inventor trabalha, assim o primeiro pedido
depositado tende a ser no pais de residéncia do inventor. O inventor ou 0 seu empregador,
pode querer depositar pedidos de patentes em outros paises que concedam o beneficio da data
de prioridade do depdsito nacional sob a Convencéo de Paris, 0 que se discute imediatamente
abaixo. As precisas exigéncias de depdsito para os pedidos de patentes podem variar
amplamente em torno do mundo. O agente de propriedade industrial deve ser extremamente
bem versado nas exigéncias especificas de sua jurisdicdo. Esta informacdo esta
frequentemente disponivel via Internet e em outras fontes publicamente disponiveis, tais
como, as bibliotecas.
2.  Depositos Estrangeiros

O agente de propriedade industrial deve perguntar ao seu cliente em quais paises ele
deseja depositar o seu pedido de patente. Ele deve entdo fornecer ao cliente uma estimativa de
custos para depositar um pedido de patente nestas jurisdicdes, tendo analisado as exigéncias

para depositar pedidos de patentes em todas as jurisdigdes de interesse do cliente. Por

!> Obviamente, os pedidos de patentes ainda ndo publicados a partir da data de depésito do pedido, podem ser
ainda citados como estado da técnica, de acordo com as regras de muitas jurisdi¢cdes. Entretanto, em muitas de
tais jurisdicGes, os pedidos depositados antes, somente serdo citados nos indeferimentos de novidade. Também,
se o inventor depositar em uma jurisdi¢ao do tipo “primeiro a inventar”, ele pode ainda tornar-se envolvido em
uma disputa para determinar a "prioridade de autoria", porém, isto é algo muito diferente de um indeferimento
por estado da técnica.
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exemplo, o agente de propriedade industrial deve determinar se quaisquer das jurisdicdes de
interesse nao sdo membros da Convencéo de Paris.

A Convencao de Paris € um tratado internacional que proporciona um direito de
prioridade para os pedidos de patentes. Em 23 de abril de 2007, havia 171 Estados
Contratantes da Convencdo de Paris. A Convencao permite que um requerente de patente de
um Estado Contratante utilize a sua primeira dada de deposito como a data efetiva de
depdsito, quando depositar em um outro Estado Contratante, desde que ele seja depositado
dentro de 12 meses da primeira data de depdsito. Por exemplo, se um pedido de patente for
depositado no Japdo menos de 12 meses depois do pedido de patente inicial ter sido
depositado no Canadd, a data de depdsito canadense pode servir como a data de depdsito
efetiva para o pedido japonés. Sob a Convencéo de Paris, o pedido inicial deve ser o primeiro
pedido feito sobre a invencdo. Uma copia certificada do pedido inicial pode também ser
requerida em cada pais no qual é feita uma reivindicacdo de prioridade. O Tratado de
Cooperacdo em Matéria de Patentes € um acordo especial sob o Artigo 19 da Convencao de
Paris, e incorpora o periodo de prioridade de 12 meses. Os detalhes adicionais sobre 0 PCT
sdo proporcionados em outra parte deste Capitulo.

Desde que o agente de propriedade industrial tenha depositado o pedido de prioridade
em um pais que seja um membro da Convencao de Paris e desde que 0s paises estrangeiros de
interesse para o cliente sejam também membros da Convencdo de Paris, 0 agente de
propriedade industrial terd 12 meses, ap6s o depdsito do pedido de prioridade, para depositar
os pedidos estrangeiros correspondentes nestes paises-membros da Convencdo de Paris de

interesse ou depositar um pedido conforme o PCT (também denominado pedido PCT)

EXEMPLO:

Um agente de propriedade industrial em Erehwon (um pais imaginario por conta deste
exemplo), deposita um pedido de patente em 8 de margo de 2005. Erehwon € um signatario
da Convencao de Paris. O cliente gostaria de depositar pedidos correspondentes no Japao, na
Franca e no Canada. Uma vez que estes paises sdo também signatarios da Convencéo de
Paris, 0 agente de propriedade industrial pode esperar até 8 de margo de 2006 para depositar
os pedidos de patente correspondentes no Japéo, na Franca e no Canada, que desfrutardo o
beneficio da data de depdsito do pedido de prioridade de 8 de marco de 2005. Observacéo:
Isto ndo significa, entretanto, que as exigéncias especificas das diversas leis nacionais serdo
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colocadas de lado. Por exemplo, suponha que Erehwon tem um periodo de caréncia de seis
meses, a partir da primeira divulgag&o publica, antes do pedido de patente ser impedido de
depdsito. A Franca, por outro lado, requer novidade absoluta. Considere que o inventor
divulgou inteiramente cada aspecto de sua invencédo para o publico, duas semanas antes do
depdsito do pedido de patente em Erehwon, em 8 de marco de 2005. Assim, o pedido de
patente em Erehwon satisfaz os requisitos de divulgacdo da lei de Erehwon, porém néo
satisfaz os requisitos de novidade absoluta da lei francesa, mesmo quando recebe o beneficio
da data de depdsito de 8 de margo de 2005 pela Convencéo de Paris. Agora, suponha que o
inventor primeiro divulgou publicamente a invencdo duas semanas ap6s o deposito do pedido
em Erehwon. Gragas a Convencao de Paris, o pedido Francés terd a data de 8 de marco de
2005 como a sua data de deposito de prioridade e, por causa desta novidade absoluta, ndo
estard comprometido pelo pedido Francés, devido a divulgacéo publica antes do depoésito do
pedido na Franca em 8 de mar¢o de 2006.

Para cada jurisdicdo que ndo seja membro da Convencdo de Paris, 0 agente de
propriedade industrial deve determinar as exigéncias exatas para depositar os pedidos em cada
pais. As exigéncias de dep0sito para os paises ndo membros da Convencdo de Paris podem
variar acentuadamente. Se o cliente do agente de propriedade industrial desejar depositar um
pedido de patente em um pais que ndo faca parte da Convencdo de Paris, 0 agente deve
conhecer as exigéncias para depositar neste pais, mesmo antes de depositar o pedido em seu
pais de moradia, devendo fornecer orientacdo apropriada para o seu cliente.

Muitos clientes ndo sabem, no momento em que eles depositam o seu pedido de
prioridade, se eles querem mesmo depositar pedidos de patentes estrangeiros ou aonde eles
poderiam querer depositar tais pedidos. Para estes clientes, o agente de propriedade industrial
deve fornecer orientacdo apropriada e ele deve informéa-los que os depdsitos pela Convencéo
de Paris estardo disponiveis por até 12 meses ap0s o deposito do pedido de patente nacional,
porém pedidos correspondentes podem ndo estar disponiveis para alguns paises que nao
facam parte da Convencao de Paris. O agente de propriedade industrial deve também explicar
os beneficios de depositar um pedido PCT dentro do periodo de prioridade de 12 meses, de
acordo com a Convengédo de Paris. Conforme descrito abaixo, na Parte B, o PCT tem a
vantagem de adiar os custos principais de buscar protecéo por patente em maultiplos paises, até
um ponto onde o requerente esteja mais bem informado sobre a patenteabilidade potencial da
invencdo (via o relatério de busca internacional feito pelo PCT e o parecer sobre a
patenteabilidade) e da ao requerente mais tempo para determinar o conjunto de paises que

oferece 0 maior potencial para a exploracdo comercial da invencéo.
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O agente de propriedade industrial deve entdo registrar todas as datas de decisdo de
depdsito estrangeiro e proporcionar lembretes para os seus clientes, de forma bem antecipada,
de quaisquer prazos finais. O agente de propriedade industrial pode também querer
estabelecer contatos com os procuradores associados estrangeiros nos paises onde ele acredita
que seus clientes poderiam querer fazer depdsitos estrangeiros.

3.  Considerac6es sobre Taxas e Custos em Depositos de Pedidos de Patente

O agente de propriedade industrial deve prover o cliente com informacao suficiente
concernente as taxas e aos custos, para ele desenvolver uma estratégia de patente expressiva,
dentro de suas limitagdes orcamentarias. O agente de propriedade industrial deve também
informar o cliente quando estas taxas e custos serdo aplicados. Desse modo, por exemplo,
pode ser (til dizer ao cliente que depositar pedidos de patentes em cinco paises e manter as
patentes concedidas até o final de seus prazos poderia custar uma grande soma de dinheiro,
por exemplo, da ordem de €150.000. Porém, pode ser muito mais util para o cliente saber que
somente uma parte do custo total sera cobrada durante os primeiros cinco anos, apds o
depdsito do pedido de prioridade, com o custo restante compreendendo despesas variaveis, as
quais poderiam ser empreendidas por um periodo de 20 anos.

Algumas jurisdi¢cdes oferecem redugdes nas taxas para pedidos depositados por certas
partes interessadas, tais como, por exemplo, os proprios inventores, as universidades, as
instituicGes de pesquisas e/ou as pequenas empresas. Os EUA, por exemplo, proporcionam
um desconto de 50% para a maioria das taxas pagas pelos préprios inventores, organizacdes
ndo comerciais e pequenas empresas. O agente de propriedade industrial deve entender os
modos pelos quais o seu cliente pode diminuir a quantidade de taxas do governo e
proporcionar tal informacao para o cliente.

O diagrama que segue, proporciona uma visdo geral do processo de depdsito e as suas
taxas correlacionadas. O processo comega com a preparacdo de um deposito de pedido de

prioridade.
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O quadro “Ciclo de Vida do Pedido de Patente” na coluna a direita da figura, representa
as fases tipicas envolvidas no processo de patente, a partir de uma perspectiva de custos. Estas
sdo as fases através das quais passara o pedido de prioridade no pais de seu deposito original.
Conforme acima discutido, o pedido de prioridade é fregiientemente depositado no pais de
residéncia do inventor, embora existam outras possibilidades, tais como o pais da empresa do
inventor.

As taxas que podem estar associadas com o “Ciclo de Vida do Pedido” incluem: taxas
de deposito, taxas de publicacdo, taxas de pedido de exame, taxas de buscas, taxas
relacionadas ao processamento, taxas de concessdo e taxas de manutencdo. Cada uma destas
taxas pode ter um custo associado aos honorarios do servico profissional (por exemplo, taxas
do agente de propriedade industrial) e, em algumas situacdes, os honorarios do servico
profissional serdo maiores do que as taxas de depdsito do governo. Algumas destas taxas, tais
como, as taxas de pedido de exame, ndo sdo cobradas em cada jurisdicdo. Em muitas
jurisdicbes ndo ha nenhuma taxa de governo especifica para processamento por meérito.
Entretanto, o processamento por mérito pode incorrer em uma quantidade significativa de
honorarios profissionais, visto que esta € a fase onde o agente de propriedade industrial esta
efetuando tarefas, tais como avaliando o estado da técnica citado pelo examinador de patentes
e emendando as reivindicacBes para superar o estado da técnica citado. A maioria das
jurisdi¢bes cobra uma taxa de concessdo para colocar uma patente em vigor e a maioria cobra
algum tipo de taxa de manutencdo para manter uma patente em vigor.

O pedido de prioridade pode ser usado como a base para 0s depdsitos nacionais,
regionais e de PCT. Se o cliente optar por um dep6sito com o PCT dentro de doze meses do
depdsito do pedido de prioridade, ele pode depositar um pedido PCT que reivindica a data de
deposito do pedido de prioridade. Pode ser necesséaria uma tradugdo do pedido de prioridade,
se ele tiver sido redigido em um idioma diferente de Chinés, Inglés, Francés, Alemao,
Japonés, Russo ou Espanhol. A traducdo de documentos técnicos/legais complicados, tais
como as patentes, pode ser cara.

Visto que ndo ha tais coisas como uma “patente do PCT” ou uma “patente mundial”, 0s

requerentes que depositam pedidos conforme o PCT, posteriormente, terdo de “entrar na fase
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nacional” diante dos escritorios de patentes nacionais ou regionais, onde eles desejem buscar
protecdo por patente. O PCT, entretanto, € um mecanismo efetivo para adiar decisdes de
depdsito estrangeiro, que pode economizar algum dinheiro dos clientes e/ou deixa-los tomar
decisbes mais informadas de depdsito posteriormente.

O cliente pode optar por depositar diretamente um pedido de patente em um dado pais
ou Escritério Nacional de Patentes, em vez de depositar um pedido PCT. Para os paises que
sdo membros da Convencdo de Paris e 0s escritorios regionais, estes dep0sitos precisardo ser
feitos dentro de um ano da data de depdsito do pedido de prioridade, para que os pedidos
correspondentes subsequentemente depositados reivindiquem a data de deposito do pedido de
prioridade. Ha uma grande variedade entre os paises que ndao sdo membros da convencdo de
Paris, de modo que o agente de propriedade industrial precisa verificar se 0 pais especifico
respeita a data de deposito de um pedido de prioridade e sob que condicdes.

O processamento da fase nacional, na maioria dos paises, se parece muito com o
processamento do “ciclo de vida do pedido” que o pedido de prioridade se submetera em seu
pais de moradia. O cliente pode precisar proporcionar uma traducdo do pedido de prioridade
nestes paises que ndo aceitam pedidos redigidos no idioma do pedido de prioridade. O
cronograma para proporcionar tais traducées pode variar em cada pais. Conforme acima

observado, 0s custos para obter uma traducdo de um documento legal/técnico complicado,

como uma patente, podem ser altos. Assim, se o cliente estiver interessado em depositar
pedidos correspondentes em cinco paises diferentes do depdsito do pedido de prioridade, e
nenhum destes cinco paises aceitar pedidos redigidos no idioma do pedido de prioridade, o
cliente ira precisar fornecer cinco traducdes (que podem equivaler a uma soma substancial).

O processamento de fase regional, como de pedidos depositados com o EPO, também
segue um processamento de “ciclo de vida do pedido” razoavelmente similar.
Adicionalmente, os escritorios regionais podem também ter exigéncias de traducdo similares
ao do PCT. O EPO, por exemplo, aceitard pedidos em inglés, francés ou alemao e permitira
gue o processamento de tais pedidos seja completado em uma destas trés linguagens.
Entretanto, assim que o pedido tiver sido aprovado para deferimento pelo escritério regional,

0 requerente da patente necessitard considerar diversos procedimentos de validagcdo em
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diversos escritorios de patentes nacionais, associados com o escritorio de patentes regional.
Este processo pode também requerer a traducdo do pedido para um outro idioma.

Por exemplo, suponha que um pedido redigido em inglés tenha sido depositado com o
EPO e suponha ainda que o requerente da patente definiu cinco paises: Espanha, Italia,
Austria, Franca, e Portugal no pedido do EPO. Apds o processamento bem-sucedido diante do
EPO, o requerente da patente necessitara pagar a taxa de validacdo para estes paises e
proporcionar uma traducédo do pedido em inglés, para os idiomas espanhol, italiano, aleméo,
francés, e portugués. As taxas de validagdo e os custos de traducdo podem, algumas vezes,
ser bem substanciais. Entretanto, o requerente da patente pode aplicar critérios de tino
comercial em muitos pontos durante o0 processamento de deposito estrangeiro.
Consequentemente, o agente de propriedade industrial deve ser capaz de proporcionar uma
recomendacdo segura com relacdo as taxas e custos, assim como 0 seu cronograma para 0S
seus clientes.
4.  Exigéncias para Depdsitos de Pedidos em Jurisdi¢bes Especificas

As exigéncias para depositos de pedidos de patente variam em cada pais. A informacéo
que segue pretende ser informativa, em vez de proporcionar uma diretriz de etapa por etapa
para 0s depositos nestas jurisdicoes.
a. Depositos pela Convencéo Européia de Patentes

A Convencdo Européia de Patentes (EPC) € o tratado que criou o Escritorio de Patentes
Europeu (EPO). A EPC proporciona a estrutura para o deferimento de patentes européias via
um Unico procedimento harmonizado perante o EPO, que funciona como um escritério de
exame comum para os pedidos de patentes depositados sob as normas da EPC. Assim que o
pedido tiver sido aprovado, ela concede uma patente em cada um dos Estados Contratantes
designados pelo requerente. Todos os Estados Contratantes ainda permanecem responsaveis
pelo deferimento ou indeferimento das patentes depositadas diretamente em seus respectivos
paises.

Os pedidos depositados com o EPO devem incluir alguma indicagédo concernente a
quais Estados Contratantes o requerente gostaria de receber a protecdo de patente. O

requerente pode designar um estado, todos os estados-membros ou algo no meio termo. A
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partir de fevereiro de 2005, a estrutura de taxas do EPO foi regulada de modo que a taxa para
designar sete paises seja a mesma que aquela para designar todos os 30 Estados Contratantes.
Assim, se 0 requerente contemplar protecdo de patente em pelo menos sete dos Estados
Contratantes, o agente de propriedade industrial poderia também designar todos os estados e,
entdo, deixar o requerente determinar mais tarde aqueles de interesse, quando o pedido tiver
sido deferido. Assim que um pedido tiver completado com éxito o processo de exame do
EPO e o tempo de oposicdo tiver passado sem nenhuma oposicdo bem sucedida, o
procedimento passa para o0s paises designados. O requerente pode, entdo, decidir em quais
dos paises originalmente designados ele deseja validar o pedido. Por exemplo, o requerente
poderia ter designado originalmente seis paises, porém, quando o pedido € concedido, ele
pode somente desejar ratificar a patente em trés dos seis paises. Uma discussdo completa da
economia do processamento de patentes estd além do escopo deste manual. Entretanto, um
agente de propriedade industrial deve orientar o seu cliente em relagdo aos custos de proteger
patentes no mundo todo e abordar a questdo no que diz respeito a como 0s custos podem ser
limitados, depositando o pedido somente onde a protecdo por patente for necessaria para o
objetivo de negdcios do seu cliente. Por exemplo, a validacdo de um pedido de patente em
muitos paises na Europa ird requerer a traducdo do pedido para o idioma nacional daquele
pais e 0 pagamento das taxas de concessao de patente do pais. Para manter a patente em vigor
nos paises validados, o detentor da patente também tera de pagar diversas taxas de anuidade
por toda a duracdo da patente. Embora as taxas de anuidade e os custos de traducdo variem
em cada pais, o agente de propriedade industrial ndo deve ficar surpreso de saber que 0s
custos totais de duragdo para qualquer grupo de cinco paises europeus excedem €200.000.
Em tal caso, é importante considerar como limitar estrategicamente o nimero de paises, onde
o depdsito é buscado, para somente aqueles necessarios; ou seja, onde o cliente estard
preparando, usando ou vendendo produtos que sejam cobertos pela patente.
b.  Depdsitos no Escritério de Patentes e Marcas dos EUA

O Escritério de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO) € o 6rgdo responsavel
por receber e examinar os pedidos de patentes nos EUA. O USPTO decide, no final, se uma

patente serd deferida ou indeferida. A preparacdo de um pedido de patente e dos documentos
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qgue o acompanham pode representar uma tarefa desafiadora e o agente de propriedade
industrial deve conhecer as formalidades requeridas do USPTO, antes de empreender um
depdsito nos EUA.

Nos EUA, um pedido de patente ndo provisorio deve incluir as reivindicagfes, um
resumo, um relatorio descritivo, desenhos e um juramento ou declaracdo. Um pedido de
utilidade “ndo provisorio” é um pedido que inclui reivindicacBes, embora um pedido
“provisoOrio” nao necessite necessariamente incluir as reivindicacdes e seja principalmente
usado para estabelecer uma data de prioridade. Um pedido de patente deve ser apresentado
no idioma Inglés ou estar acompanhado por uma traducdo para o idioma Inglés e uma
declaracdo de que a traducdo € fiel. Toda a documentacdo deve ser datilografada ou
produzida por uma impressora.

Um “Formulario de Transmisséo de Pedido de Patente de Utilidade” ou uma carta de
transmisséo deve ser depositada com cada pedido de patente. O propdsito deste formulario ou
carta é informar ao USPTO no que diz respeito a que tipos de documentos estdo sendo
depositados (por exemplo, relatério descritivo, reivindicacfes, desenhos, declaracdo e
indicacdo da divulgacdo da informacdo). A transmissdo também serve para identificar o nome
do requerente, o tipo de pedido, o titulo da invencdo, os contetdos do pedido e quais anexos o
acompanham.

Um “Formulério de Transmissdo de Taxa” pode ser usado para calcular as taxas de
depdsito fixas e indicar o método de pagamento, quer seja por cheque, quer seja por cartdo de
crédito. A quantidade de taxas € dependente do numero e do tipo de reivindicacdes
apresentadas e de uma declaracdo por escrito da condicdo de pequena entidade ser
proporcionada ou ndo. A condicdo de pequena entidade, como no caso de inventores
individuais, reduz tipicamente as taxas do governo pela metade. Em alguns paises, o calculo
das taxas depende de outros fatores, tais como o0 numero de paginas do relatério descritivo e 0
namero de desenhos.

As taxas de deposito, busca e exame para um pedido de patente devem ser submetidas
com o pedido e devem ser pagas em nome do “Diretor do Escritério de Patentes e Marcas dos

Estados Unidos”, caso pagas por cheque. Se um pedido for depositado sem as taxas, o
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requerente sera notificado e solicitado a submeter as taxas dentro do periodo de tempo
considerado no aviso. Se a taxa de depdsito basica ndo for paga no momento do depdsito do
pedido, também sera requerido um acréscimo para 0 aceite posterior da taxa de depdsito
bésica.

A folha de dados do pedido de patente contém dados bibliograficos, tais como,
informacao sobre o requerente, informacdo para correspondéncia, informacéo sobre o pedido,
informacdo do representante, informacgdo sobre a prioridade nacional, informacdo sobre a
prioridade estrangeira e informacéao sobre a cessao.

O pedido de patente deve incluir um juramento ou declaracdo assinada por cada
inventor, no sentido de que ele/ela acredita ser o primeiro inventor original da matéria exposta
do pedido. O juramento ou a declaracdo deve ser escrita em um idioma que o inventor
entenda. Se o juramento ou a declaracdo usada estiver em um idioma diferente do inglés e ndo
estiver no formato fornecido pelo Escritério de Patentes e Marcas dos Estados Unidos,
requerem-se uma traducdo para o inglés e uma declaracao que a traducéo é fiel.

c.  Depositos pelo Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes

O Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes (PCT) é um tratado multilateral que
se tornou efetivo em 1978. O PCT € administrado pelo Departamento Internacional da
Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) (“International Bureau of the World
Intellectual Property Organization”), cuja sede se localiza em Genebra, Suica. Os paises-
membros do PCT sdo chamados Estados Contratantes do PCT. Em 1 de agosto de 2006 havia
133 Estados Contratantes do PCT.

O PCT possibilita um requerente da patente depositar um pedido de patente
“internacional”, para buscar protecdo em quaisquer ou em todos os Estados Contratantes do
PCT. O pedido de patente “internacional” tem o resultado de depositar um pedido de patente
“nacional” regular em cada estado designado™® e é importante entender que a OMPI n&o
concede uma “patente do PCT” ou “patente internacional” que proporcione prote¢do em todos

os Estados Contratantes.

180 termo "estados designados" refere-se aos paises nos quais o requerente deseja obter protegdo. O depésito de
um requerimento constitui a designacéo de todos os Estados Contratantes que estdo ligados pelo Tratado na data
de depdsito internacional.
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As patentes sdo deferidas ou indeferidas por cada Estado Contratante do PCT ou
escritério regional, individualmente, sob as suas respectivas leis de patentes. Assim, um
requerente deve ainda processar um pedido de patente em cada pais ou escritorio regional no
qual ele busca protecao e pagar as taxas nacionais ou regionais.

A principal vantagem de depositar um pedido de acordo com o PCT é o tempo adicional
ganho, antes de ter de processar os pedidos em outros paises, apos o0 deposito inicial. Sem a
utilizacdo do PCT, o requerente geralmente tem 12 meses para depositar os pedidos de
patentes em outros paises da Convencdo de Paris, apds depositar o pedido inicial. Por outro
lado, com a utilizacdo do PCT, o requerente tem pelo menos 30 meses (e até mais, em muitos
paises), a partir da data de deposito inicial, para comecar a processar o seu pedido em outros
paises - ganhando efetivamente 18 meses. Este adiamento proporciona tempo para obter
informacBes no que diz respeito a patenteabilidade e as possibilidades comerciais de uma
invencdo. Ele também adia os custos principais de internacionalizar um pedido de patente, tais
como, 0 pagamento de taxas nacionais/regionais, a traducdo do pedido de patente e o
pagamento de honorarios para os agentes da propriedade industrial nos diversos paises.

Além de ganhar de tempo, o PCT proporciona informacdo de valor agregado aos
requerentes, na qual eles podem basear as suas decisGes de patenteamento. O relatério de
busca internacional e o parecer técnico da Autoridade de Busca Internacional ddo aos
requerentes um olhar realistico, de alta qualidade, para as possibilidades de patenteabilidade

de sua invencao.

O processamento do PCT consiste em duas fases principais: a “fase internacional” e a
“fase nacional”17. A fase internacional consiste em:

(1) deposito do pedido internacional com um “Escritorio Receptor” nacional/regional
ou o Departamento Internacional da OMPI18,

(2) busca de novidade sobre a patenteabilidade da inveng&o (incluindo um relatorio de
busca internacional e um parecer técnico sobre potencial patenteabilidade),

(3) publicagdo tanto do pedido PCT, quanto do relatorio de busca internacional pela
OMPI, e

17 As expresses "fase nacional” e "fase internacional” ndo sdo realmente usadas no PCT, porém sdo expressdes
abreviadas, convenientes, costumeiramente usadas.

'8 Nas partes que seguem, por razdes de simplicidade, o Departamento Internacional da OMPI em Genebra,
Suica, sera referido como "WIPQ".
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(4) (etapa opcional) requerimento de um exame preliminar internacional do pedido
internacional.

Apds a fase internacional, o pedido entra na “fase nacional”, que consiste no
processamento do pedido internacional frente a cada Estado Contratante que tenha sido
designado no pedido internacional e no qual o requerente deseja buscar a protecdo por
patente. Certas exigéncias devem ser cumpridas a fim de entrar na fase nacional. Estas
exigéncias incluem o pagamento de taxas nacionais e, se necessario, o fornecimento da
traducdo do pedido (conforme depositado e/ou emendado). Observe que o depdsito de
requerimento ao PCT, juntamente com o pedido, constitui a designacdo de todos os Estados
Contratantes que estejam ligados pelo Tratado na data de deposito internacional. Na fase
nacional, o requerente seleciona os Estados particulares nos quais ele deseja obter protecéo
para a sua invencao.

Um pedido PCT deve conter os seguintes elementos: requerimento, descricdo, uma ou
mais reivindicacdes, um ou mais desenhos (quando os desenhos forem necessarios para o
entendimento da invencdo) e um resumo. O requerimento é simplesmente um formulario que
é depositado com o pedido internacional. Ele esta disponivel em todos os idiomas de
publicacdo e pode ser baixado, isento de pagamento, a partir do site da Internet do PCT

(http://www.wipo.int/pct/en/forms/index.htm) em inglés, francés, aleméo, russo e espanhol.

Também, qualquer requerente pode obter cdpias do formulario de requerimento impresso,
grétis, de um Escritério Receptor ou da OMPI.

Qualquer individuo nacional ou residente de um dos Estados Contratantes do PCT pode
depositar um pedido de patente internacional. Quando houver dois ou mais requerentes, pelo
menos um deles deve ser um nacional ou residente de um Estado Contratante. A lista mais
atual dos Estados Contratantes pode ser encontrada no PCT Newsletter™ e no site da Internet
da WIPO?.

Um pedido de patente internacional pode ser depositado através do escritorio de
patentes nacional do requerente ou através da OMPI em Genebra, Suica. O escritorio de

patentes nacional atuara, na maior parte dos casos, como um “Escritério Receptor do PCT”.

19 \er http://www.wipo.int/pct/en/newslett/.

20 \er http://www.wipo.int/treaties/en/documents/pdf/pct.pdf
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Se o requerente for um nacional ou residente de um pais que seja parte interessada para um de
certos tratados de patentes regionais (o Protocolo da ARIPO de Harare, o Acordo da OAPI de
Bangui, a Convencéo Eurasiana de Patentes ou a Convencdo Européia de Patentes), ele pode,
alternativamente, depositar o pedido de patente internacional com o Escritorio de Patentes
regional interessado, se permitido pela lei nacional aplicavel. As condi¢bes de seguranca
nacionais podem, entretanto, obrigar o requerente a primeiramente depositar um pedido de
patente nacional ou requerer uma autorizacdo de seu escritorio de patentes nacional, antes de
depositar no exterior.

Em geral, um pedido de patente internacional pode ser depositado em qualquer idioma
que o escritorio receptor esteja preparado a aceitar. Pelo menos um dos idiomas aceitos, deve
também ser aceito pela Autoridade de Busca Internacional e um idioma de publicacdo, pode
ser, arabe, chinés, inglés, francés, alemédo, japonés, russo ou espanhol. Assim, se o pedido for
depositado em um idioma que ndo seja aceito pela Autoridade de Busca Internacional, deve
ser fornecida uma traducdo do pedido para a busca internacional.

Quando se busca protecdo por patente através do PCT, o requerente potencialmente tera
de pagar dois grupos de taxas durante a fase internacional. O primeiro grupo de taxas cobre o
depdsito do pedido com um Escritério Receptor de PCT ou diretamente com o Departamento
Internacional como um Escritério Receptor de PCT, a busca internacional e a publicacdo
internacional.®* Estas taxas sdo pagas diretamente ao Escritério Receptor do PCT. Se o
requerente optar por um exame preliminar internacional, devem ser pagas taxas adicionais
para a Autoridade de Exame Preliminar Internacional. E altamente recomendado que o
requerente use a folha de célculo de taxas para calcular a soma total de taxas pagaveis para o
Escritorio Receptor, quando do depdsito de um pedido internacional.

O segundo grupo de taxas compreende as taxas nacionais ou regionais pagaveis em
relagdo aos Estados Contratantes, nos quais 0 requerente pretende buscar protecao.
Geralmente, as taxas relacionadas a fase nacional constituem a parte mais cara do

processamento de um pedido PCT, visto que elas contém as taxas de traducdo, as taxas

2! H4 uma taxa bésica fixa para o dep6sito do pedido internacional. No passado, a taxa era determinada pelo
ntmero de Estados que um requerente tinha "designado” para protecdo. A partir de 1 de janeiro de 2004, o
deposito do requerimento ao PCT automaticamente designa todos os Estados Contratantes.
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oficiais e 0os pagamentos pelos servicos aos agentes da propriedade industrial locais. Estas
taxas sdo pagas diretamente aos Escritorios interessados, antes de entrar na fase nacional.
Visto que as taxas nacionais variam de Estado para Estado, o agente de propriedade industrial
deve consultar os Capitulos Nacionais do PCT Applicant’s Guide (“Guia do Requerente do
PCT”) quanto as quantidades exatas. As taxas nacionais devem ser pagas nas moedas
correntes e dentro dos limites de tempo listados no PCT Applicant’s Guide. Se as taxas
anuais ou de renovacgdo tiverem vencidas no momento que a fase nacional comecar, elas
devem ser pagas antes da expiracdo do limite de tempo aplicavel para entrar na fase nacional.
O requerente pode desejar avaliar como o numero de reivindicacbes que ele apresentou no
pedido de patente afeta as taxas que ele tem de pagar para anuidades, taxas de exame, etc. Em
algumas situacbes, o requerente pode desejar cancelar algumas reivindicacdes, em vez de
pagar um alto preco para manter um grande quadro reivindicatério, de valor estratégico
limitado.

O PCT permite reducdes das taxas para certos requerentes. Um requerente que seja uma

pessoa natural®

e que seja um nacional de, e resida em, um Estado, cuja renda per capita
nacional esteja abaixo de $3.000 ddlares americanos, tem o direito de uma redugéo de 75% da
taxa de depdsito internacional e certos escritdrios de patentes podem dar reducdes similares.
Esta mesma reducdo de 75% se aplica a qualquer pessoa, quer seja uma pessoa natural, quer
ndo seja, que seja um nacional de, e resida em, um pais classificado pelas Nacdes Unidas
como um “Pais Menos Desenvolvido”. Se houver diversos requerentes, cada um deve
satisfazer estes critérios. Na fase nacional, as isenc6es, as reducdes e os reembolsos das taxas
nacionais podem ser concedidos por diversos Escritorios designados. Os Capitulos Nacionais
no PCT Applicant’s Guide contém informacdo sobre se as isencOes, as reducGes ou 0S
reembolsos das taxas que podem ser reivindicados e, sendo assim, sob que circunstancias e
em gue quantidades.

Existem também reducBes de taxas para o depdsito de um pedido internacional

eletronicamente ou para a utilizacdo do PCT-EASY (parte do software PCT-SAFE). O

software de depdsito eletrénico da OMPI, PCT-SAFE, oferece aos usuarios do PCT 0s meios

%2 Uma pessoa natural refere-se a um individuo, ndo a uma corporacéo ou sociedade.
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para preparar os seus pedidos internacionais na forma eletrénica e deposita-los via
transmissdo on-line segura ou usando meios fisicos, tais como o0 CD-ROM ou o DVD. Outro
software de deposito compativel com PCT é tornado disponivel por certos Escritérios. O
depdsito eletronico total é possivel com um namero limitado de Escritorios Receptores e com
0 Departamento Internacional. Cerca de 50% dos pedidos do PCT fazem uso de deposito
eletrénico parcial ou total. Mais informacéo sobre o PCT-SAFE esta disponivel na Internet,

em http://www.wipo.int/pct-safe/en.
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Cronograma para o Dep6sito de um Pedido PCT

O cronograma abaixo mostra as etapas basicas do depésito de um Pedido de acordo

Entrar na
com o PCT. fase nacional
Publicacédo
(meses) internacional

0 12 16 18 22 28 30

l I l I I I
Deposito de Deposito de Relatério de busca (opcional) (opcional)
pedido local (data pedido PCT internacional e Depésito de Relatério
de prioridade) parecer técnico requerimento de exame preliminar

preliminar internacional sobre
internacional patenteabilidade

Més 0

Tipicamente, o inicio do cronograma de um pedido PCT ocorre quando um requerente
deposita um pedido de patente nacional em seu pais de moradia. Em seu pedido PCT
subseqliente, ele pode reivindicar a data de depésito do pedido local como a data de
“prioridade”. A data de prioridade significa a data de depoésito do pedido mais antigo, cuja
prioridade € reivindicada. Para cada prioridade reivindicada, uma copia certificada do pedido
mais antigo deve ser fornecida antes do final do 16° més, a partir da data de prioridade. Se ndo
for reivindicado nenhum pedido de prioridade, a data de depdsito do PCT servird como a data
de prioridade.

12 Meses

Sob a Convencdo de Paris, um requerente tem 12 meses, a partir da data de deposito de
seu primeiro pedido, para depositar um pedido internacional PCT para a mesma invencéo.
Este pedido é tipicamente depositado no mesmo escritério de patentes nacional que o pedido
local, porém, pode também ser depositado com o Escritério Receptor do Departamento
Internacional.

16 Meses

Apdbs um pedido PCT ter sido depositado, a Autoridade de Busca Internacional (ISA)
(que se qualificou para ser designada como uma ISA do PCT, e que foi selecionada pelo
requerente para efetuar a busca) realizara uma busca internacional sobre a novidade e a
atividade inventiva e emitira um relatério de busca internacional e um parecer técnico sobre a

patenteabilidade. Quando for possivel uma escolha da ISA, o agente de propriedade industrial
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deve indicar a escolha da ISA no formulario de requerimento (PCT/RO/101) que é depositado
com o pedido internacional®®. O relatério deve estar disponivel para o requerente no quarto
ou quinto més apds o pedido internacional ser depositado. O relatorio de busca internacional
ndo contém nenhum comentario sobre o valor da invencdo, porém lista os documentos do
estado da técnica relevantes para as reivindicacdes do pedido, indicando os respectivos
critérios de patenteabilidade aos quais correspondem os documentos do estado da técnica. O
parecer técnico proporciona principalmente um parecer inicial sobre a patenteabilidade, com
base nas verificacBes do relatorio de busca. O relatorio de busca e o parecer técnico séo
valiosos para o requerente, porque eles o capacitam avaliar as suas chances de obter patentes
nos paises nos quais ele deseja buscar protecdo. Um relatério de busca favoravel pode
auxiliar um requerente no processamento subsequente do pedido durante a fase nacional.
Entretanto, se um relatério de busca for desfavoravel (lista documentos do estado da técnica
gue questionam a novidade e/ou a atividade inventiva da invencdo), o requerente tem a
possibilidade de emendar as reivindicacdes dentro de certo limite de tempo (para melhor
distinguir a invencdo do estado da técnica) ou pode retirar o pedido antes da publicacdo. As
reivindicacdes que sdo emendadas neste ponto serdo publicadas com o pedido internacional.
18 Meses

Se o pedido internacional nao tiver sido retirado, ele é publicado, juntamente com o
relatorio de busca internacional e quaisquer reivindicacdes emendadas, pela OMPI, logo apos
18 meses, a partir da data de prioridade. A publicacdo divulga uniformemente para 0 mundo o
contetddo do pedido internacional. Observe, entretanto, que o parecer técnico da Autoridade
de Busca Internacional ndo é publicado.
22 Meses

Na etapa seguinte, o requerente tem a opgdo de requerer um exame preliminar

internacional de seu pedido, mediante deposito de um formulario de requerimento

(PCT/IPEA/401) e pagamento das taxas relevantes. O exame preliminar é baseado na

23 As que seguem sdo as Autoridades de Busca Internacionais: os Escritorios Nacionais da Austréalia, Austria,
Canad4, China, Finlandia (ainda ndo operacional), Japdo, da Republica da Coréia, da Federagdo Russa, Espanha,
Suécia, dos EUA, e 0 EPO. O Instituto Nordico de Patentes (uma organizacao intergovernamental estabelecida
pelos Governos da Dinamarca, Islandia e Noruega) foi designado pelo Encontro do PCT e comecara a funcionar
como uma ISA e IPEA em um futuro préximo.
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novidade, na atividade inventiva (ndo-obviedade) e na aplicabilidade (utilidade) industrial e é
realizado por uma Autoridade de Exame Preliminar Internacional (todos 0s mesmos
escritdrios de patentes que atuam como Autoridades de Busca Internacionais). Para os pedidos
depositados em/apos 1 de janeiro de 2004, o limite de tempo para depositar um requerimento
de um exame preliminar internacional € no mais tardar de (a) trés meses apds a Autoridade de
Busca Internacional expedir o seu relatorio/parecer técnico, (b) trés meses a partir da data da
declaracdo, conforme o Artigo 17(2)(1), que nenhuma busca seré efetuada, ou (c) 22 meses a
partir da data de prioridade.
28 Meses

O relatério de exame preliminar internacional deve ser proporcionado no 28° més, ap6s
a data de prioridade. Embora o relatorio ndo esteja vinculado aos Escritérios Nacionais ou
Regionais, ele ¢ valioso para os requerentes, pelo fato de proporcionar uma base forte, sobre a
qual se avaliam as chances de se obter patentes. O processamento de exame preliminar
internacional fornece aos requerentes uma oportunidade de emendar o pedido inteiro - as
emendas no relatorio descritivo, nas reivindicacdes e nos desenhos podem ser depositadas
juntamente com o requerimento. Os requerentes, mais freqlientemente, requerem o exame
preliminar internacional quando eles gostariam de ter o pedido analisado como emendado. E
importante lembrar que o deferimento de uma patente em cada Estado Contratante permanece
sob a responsabilidade de cada Escritério Nacional ou Regional.
30 Meses

Os requerentes devem entrar na fase nacional antes da expiracdo do limite de tempo
estabelecido no Artigo 39(1) do PCT. O limite de tempo minimo sdo 30 meses, a partir da
data de prioridade, porém muitos Estados Contratantes estendem este limite de tempo para 31
meses ou até mais®*. Os Escritorios Designados normalmente ndo expedem quaisquer

lembretes para os requerentes de que o limite de tempo para entrar na fase nacional esta a

24 A partir de agosto de 2006, os Escritérios Nacionais dos seguintes Estados ndo aplicam o limite de tempo de
30 meses para entrar na fase nacional, conforme o Capitulo I, como fixado no Artigo 22(1) do PCT: CH Suica,
LU Luxemburgo, SE Suécia, TZ Republica Unida da Tanzania, e UG Uganda [anunciado na PCT Newsletter de
novembro de 2005]. Observe, entretanto, que com relagdo a designagdo regional de todos estes Estados, o limite
de tempo, sob o Artigo 22(3) do PCT, de 31 meses se aplica.
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ponto de expirar (ou que recentemente expirou). E responsabilidade do requerente monitorar
o(s) limite(s) de tempo aplicavel(eis), para o pedido ndo perder o seu efeito diante dos
Escritorios designados. Se um requerente ndo conseguir completar todos os atos requeridos
para entrar na fase nacional, antes do limite de tempo expirar, o pedido internacional perde o
seu efeito de um pedido nacional e o processamento é finalizado incompleto diante de cada
Escritorio. A restauracdo dos direitos, no caso do requerente ndo conseguir atender o limite
de tempo para entrar na fase nacional, € proporcionado no PCT e em algumas leis nacionais.

Quando entrar na fase nacional, o requerente deve satisfazer certas exigéncias nacionais.
Elas incluem o pagamento das taxas nacionais e, quando necessario, o depdsito de traducbes
do pedido conforme depositado e/ou emendado. Muitos paises requerem que atos adicionais
sejam completados ao entrar na fase nacional, tais como a indicacdo dos agentes locais. Favor
consultar o Capitulo Nacional que se relaciona a cada Escritorio designado no PCT
Applicant’s Guide para maiores informagdes®.

Quanto a uma informacdo completa sobre o depdsito de um pedido PCT, favor
consultar o PCT Applicant’s Guide e a PCT Newsletter®. Uma quantidade significativa de

informacao esta disponivel no site da Internet do PCT: www.wipo.int/pct/en/.

% 0 PCT Applicant's Guide existe como uma publicacéo on-line, gratis, no http://www.wipo.int/pct/guide/en/

% http://www.wipo.int/pct/en/newslett/
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5.  Leis e Exigéncias Comparativas

O agente de propriedade industrial deve ser capaz de pesquisar e entender as diferentes

exigéncias de pedido e deposito que surgem em cada jurisdicdo. A tabela a seguir, ilustra

algumas das diferencas entre trés jurisdicdes - o EPO, os EUA e a India. A informagcéo

fornecida aqui ndo é completa, porém € representativa das diferencas entre estas trés

jurisdicoes.

Comparacdo das Exigéncias de Depdsitos de Patentes e das Matérias de Patenteamento

no Escritério de Patentes Indiano, no Escritério de Patentes Europeu e no Escritorio de

Patentes dos EUA

Pais/Regido: EPC uUs IN
Escritdrio de
Patentes:
Condic0es para Depositar:
Queméo o ) o o )
Inventor: Primeiro a Depositar Primeiro a Inventar Primeiro a Depositar
Novidade absoluta.
Entretanto, podem ser
encontradas algumas
Periodo de variacgdes nas leis ou Periodo de graca de 1 Novidade absoluta
tempo: nas praticas nacionais ano (ver a Sec¢do 29-32)
dos paises da
convencao
Impedimento de i Sim, periodo de graga de i
Venda: Néo 1 ano Nao
Como dep%SF')t_o direto Como deposito direto Como deposito direto
c ”ad it nos EUA; na IN;
_ . OTO EEOS' N . Como deposito nacional Como deposito
Pedido :jeglé)na ha & ’da [;ar "1 nos EUA, a partir da nacional na IN, a
a or;veréga(; C?I' aris Convencéo de Paris e/ou | partir da Convencgéo
e/ou do do PCT de Paris e/ou do PCT
Depdsito

internacional na
auséncia de um
primeiro depdsito
nacional

Nenhum per se, porém
0 UK e a Franca (e
possivelmente outros)
tém tais exigéncias

Analise do depésito
estrangeiro exigida

Permisséo do
controlador exigida
para todos os pedidos,
ver a Se¢éo 8
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Tipos de Pedidos:

Escritério de

Registro de EPO USPTO IPO
Patentes:
Sim, depositos
multiplos de pedidos
Sim, porém um provisorios sao
provisorio ndo pode permitidos, porém um
Provisorio: Nao reivindicar a prioridade | provisorio ndo pode
de um outro provisoério reivindicar a data de
prioridade de um outro
provisorio
Sim Sim
Pode reivindicar a data | Pode reivindicar a data
Utilidade: Sim de prioridade de um de prioridade de um
depdsito provisorio depdsito provisorio
Sim
(“divisional”, se ndo
tiver a unidade na
Divisional: Sim origem; “continuagéo”, Sim
se para mais
reivindicacdes)
Sim, as patentes de
Continuacao- adicdo séo
em-parte: Nao Sim aperfeicoamentos das
patentes existentes
N&o, porém ha um
direito sobre o desenho Sim, registro do
Desenho: na comunidade Sim desenho industrial
européia
Sim, existente em AT,
Modelo de DE, IT e FR; ndo
utilidade: deferido pelo EPO, Néo Sim
porém nacionalmente
Data de submisséo da Data de submisséo da
descricdo, das descricdo, das
reivindicagdes e do reivindicagdes e do Data de submissdo da
Data de pedido de patente no pedido de patente; descricdo, das
deposito: EPO; Observacdo: Observacdo: nenhuma reivindicacdes e do
nenhuma taxa taxa necessaria para pedido de patente
necessaria para obter obter uma data de
uma data de depdsito depdsito
18 meses, 18 meses, a ndo ser que | 18 meses, facilidade
normalmente pedida a ndo publicacédo de publicacao
Publicacao publicado com o

relatério de busca

(e ndo depositado no
estrangeiro)

antecipada com o
pagamento de taxa
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Conteudos dos Pedidos

Escritério de

Patentes:
inglés, francés, ou _ _ o
Idioma: alemado inglés inglés, hindi
N&o parecem ser
. requeridos pela lei ou
Pequena descricao Resumido, conforme %Ias re rES' se ndo
Antecedentes: g ¢ possivel p gras; se n
requeridos, redija
resumidamente
O “problema a ser N&o parecem ser
Objetivos da resolvido pela . . . .
D) . . - pet Conveniente evitar requeridos pela lei ou
invencao: invengdo” necessita ser

pelas regras

formulado
. ~ A Secéo 10(4)(b
Divulgacéo de . Gac ( )(~ )
«Melhor Modo® i Sim, melhor modo no | requera divulgacdo do
. Né&o momento do depdsito melhor método para
requerida? . . ~
efetivar a invencao
Form x . .
0 blato d? _ _ N&o requerido por lei
problema Sim Né&o requerido ou regras
solucéo:
N Né&o requeridos pela
Devem ser iguais ao . )
« . lei ou pelas regras;
- T&o concisos quanto escopo das x
Sumario da P LT ndo devem exceder o
~ possiveis, ndo devem | reivindicacOes a serem
Invencéo e x escopo das
) exceder 150 palavras | buscadas, o resumo nao AL
Resumos: reivindicacdes. O

em cada caso

pode exceder 150
palavras

resumo deve
sumarizar a invengao
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Escritério de

Patentes:
. ExclusGes de Nenhuma exclusao As exclusbes de
Matérias

substantivas

patenteabilidade, tais
como, métodos de
tratamento/diagnose, o
software per se;
invencOes contra a
“ordem publica” ou
moralidade.

Novo uso de
substancia conhecida
patenteavel.

Atividade inventiva
presente, se ndo-6bvia.
Padrdo: abordagem
com “poderia — seria”;
indicios secundarios
quanto a presenca de
uma atividade
inventiva, como efeito
surpreendente,
concretizacdo de uma
necessidade ha muito
sentida, superacéo de
um prejuizo no estado
da técnica

explicita por invencbes
contra a “ordem
publica”

Evidéncia julgada a
partir do ponto de vista
da pessoa média versada
na técnica relevante; as
caracteristicas
secundarias de néo-
obviedade incluem o
sucesso econdmico, a
necessidade ha muito
sentida etc.

patenteabilidade,
conforme o Capitulo
2, Artigo 3, incluem
0s métodos de tratar o
corpo humano, 0s
métodos empresariais,
o0 software “per se”
(p.ex., software
incluido em hardware
esta OK), as plantas,
0s animais (porém o0s
microorganismos e as
sequéncias de genes
OK), as invencOes
contra a “ordem
publica”, os métodos
de agricultura ou
horticultura.

Os polimorfos, 0s
metabdlitos, os sais, 0s
ésteres, 0s éteres, a
forma pura, o tamanho
de particula, os
isdbmeros, as misturas
de isbmeros, 0s
complexos, as
combinacoes e 0s
outros derivados de
substancias
conhecidas seréo
considerados como
sendo substancias
iguais, a ndo ser que
eles difiram
significativamente nas
propriedades em
relacdo a eficacia
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Reivindicacgdes

Escritério de

Patentes:
Aparelho, sistema, .
Aparelho, método, método, composicao, Arp;éﬁltgo’ rrr(])ite?sds?;
Tipos composicao, uso, produto por processo, ?novo uéc? de uma
Disponiveis: produto por processo, | estrutura de dados, meio substancia conhecida
formato do tipo suico capaz de ser lido por x o .
computador néo disponivel.)
Formato de 2 partes
nornggle:ﬁglnotke);uma Nenhum formato
L preferido pelo USPTO, Nenhum formato
reivindicag&o por . S - :
Formato: cateqoria: porém os profissionais especificado pela lei
' reivindgica ées preferem n&o usar a ou pelas regras
GOes forma de 2 partes
dependentes maltiplas
comuns
A taxa de dep0ésito A ti);angg dieggsno A taxa de dep0ésito
concede 10 L concede 10
L reivindicagdes — 3 C
reivindicacdes, as indenendentes e 17 reivindicagdes, as
NdGmero: reivindicagdes degendenteS' as reivindicacoes

adicionais podem ser
adquiridas com o
pagamento de taxa

reivindicacdes
adicionais podem ser
adquiridas

adicionais podem ser
adquiridas com o
pagamento de taxa

Divulgacodes

Divulgagéo do

Nenhuma obrigacéo de

Nenhuma obrigacédo

es:cad_o d.a divulgar Obrigacéo de divulgar de divulgar
técnica:

Exigéncia de
depdsito: Sim Sim Sim
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Exame

Escritério de
Registro de
Patentes:

EPO

USPTO

IPO

Como é
examinado:

Mediante solicitacdo, o
requerimento necessita
ser depositado dentro
de seis meses da
publicacdo do relatério
de busca

O mais breve possivel
apos o depdsito

Mediante solicitacéo,
0 requerimento
necessita ser
depositado dentro de
48 meses do deposito
do pedido

Prazo para
Cumprimento de
Exigéncias:

Tipicamente, quatro
meses, um acréscimo
por dois meses
possivel; mais
acréscimos possiveis
somente sob
circunstancias
excepcionais

Tipicamente, trés meses,
com acréscimo de até 6
meses possivel, 0s
acréscimos séo
concedidos apds o fato

seis meses, mais trés
meses com pagamento
de taxa, 0S acréscimos
devem ser requeridos

antes do prazo final

Oposicao:

Apbs o deferimento

N&o, somente reexame

Antes do deferimento
e apos o deferimento

Direitos

Concedidos:

Deve buscar validacao
nos paises-membros
designados; validacao
por deposito de uma
traducdo da patente
concedida no escritério
de patentes nacional;
logo que validada em
um pais, uma patente
européia concede 0s
mesmos direitos que
uma patente nacional
neste pais — concede
20 anos de protecéo a
partir da data de
deposito do pedido de
prioridade mais antigo
— porém nenhum
direito vigente até o
deferimento

Protecdo nos EUA e nos
territorios por 20 anos a
partir da data de
deposito do pedido de
prioridade mais antigo —
porém nenhum direito
vigente até o
deferimento

Protecdo na india por
20 anos a partir da
data de depdsito do

pedido de prioridade

mais antigo — porém
nenhum direito
vigente até o
deferimento
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Pré-concessao:

data de depdsito;
anuidades pagas ao
EPO

Taxas de Manutencao

Escritorio de
Registro de EPO USPTO IPO
Patentes:

A laobrigacdo de

anuidade é para o

terceiro ano a partir da
Nenhuma Nenhuma per se

Pés-concessao:

Pagamento anual para
0S respectivos
escritérios nacionais

Pagas trés vezes durante
a duracdo da patente.

Pagamento anual,
pagas antes do inicio
do ano, porém com

com o pagamento de
taxa posterior,
aumentando

a més

acréscimos possiveis,

progressivamente més

Lei = Ato de Patente

Leise

Regulamentos:

Lei = EPC
Regras/Admin =
Diretrizes para Exame,
Regulamentos
Auxiliares paraa EPC

Lei =35 USC
Regras = 37 CFR
Admin = MPEP

Patentes de 2003

Redacao

de 1970, emendado
em 1999, 2002 e 2005
Regras = Regras de

Admin = MPPP de
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Palavras-chave para o Capitulo I11:

Antecedentes, sumario, descricdo detalhada, desenhos, reivindicacdes, resumo, relatério

descritivo, ocorréncias de impedimentos de tempo, acordo de ndo-divulgacdo, pedido

provisorio, Modelo de Divulgacdo da Invencdo, modalidade, escritorios de patentes

estrangeiros, Convencdo de Paris, pessoa de habilidade comum na técnica, dedicada ao

publico, unidade da invencdo, melhor modo, capacitacdo, descricdo por escrito, Declaracdo,

procuracdo, cessdo, Convencdo de Paris, Escritorio de Patentes e Marcas dos EUA,

Convencdo Européia de Patentes, Estado Contratante, Tratado de Cooperacdo em Matéria de

Patentes, Data de Prioridade.

AUTOTESTE:

1. Enumere as partes de um pedido de patente.

2. Dé alguns exemplos de perguntas que um agente de propriedade industrial poderia fazer
para um inventor, quando se reinem pela primeira vez.

3. Quanto tempo tem um requerente para depositar um pedido de patente em um pais que faz
parte da Convencao de Paris, apds depositar o seu pedido nacional? E em um pais que
nédo faz parte da Convencao de Paris?

4. O que é um Modelo de Divulgacdo da Invencdo? Quando deve um inventor usa-lo?

5. O inventor sempre sabe 0 que é a invencdo. Falso ou Verdadeiro?

6. Se o agente de propriedade industrial auxiliar a identificar a invengdo ou der sugestdes
para o inventor, isto torna o agente de propriedade industrial um dos inventores?

7. Por que é importante para o agente de propriedade industrial entender a invencao antes de
redigir a patente?

8. O relatério descritivo deve divulgar uma modalidade de trabalho da invencgdo. Falso ou
Verdadeiro?

9. Qual parte do pedido de patente deve o agente de propriedade industrial preparar

primeiro?
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

A descricdo detalhada deve descrever uma modalidade de trabalho da invengdo. Falso ou
Verdadeiro?

A matéria que € dedicada ao publico é patenteavel. Falso ou Verdadeiro?

O que é “unidade de invencdo”?

O que é o requisito de “melhor modo™? Todos o0s paises tém este requisito?

Os agentes da propriedade industrial devem evitar usar palavras que contenham sentido
absoluto, tais como “deve” e “sempre”, no pedido de patente. Falso ou Verdadeiro?

O que é uma declaragdo?

Um documento de cessdo é um contrato entre o inventor e uma outra parte interessada,
que indica que os direitos do inventor foram transferidos para a outra parte interessada.
Falso ou Verdadeiro?

Que efeito, se algum, a Convencao de Paris tem sobre a data de prioridade de um pedido?
O Escritorio de Patentes Europeu funciona como um escritorio de exame comum, com
cada Estado Contratante, em ultima andlise, responsavel pelo deferimento das patentes.
Falso ou Verdadeiro?

Quais sdo as fungbes do Escritdrio de Patentes e Marcas dos EUA?

Expligue a diferenca entre um pedido de utilidade ndo provisério e um pedido de utilidade
provisorio.

Quais sdo as vantagens de depositar um pedido de patente pelo PCT?

Se uma patente for deferida de acordo com o PCT, a OMPI concedera uma “Patente
PCT”, a qual é efetiva em todos os Estados Contratantes. Falso ou Verdadeiro?

Se um requerente de patente utilizar o PCT, ele ainda necessita processar o pedido em
cada pais no qual ele busca protecéo?

O que sdo os Escritorios Receptores de acordo com o PCT?
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IV. INSTAURACAO DE PROCESSO PARA PATENTEAMENTO DE PATENTES

Além de preparar e depositar um pedido de patente de alta qualidade, um agente de
propriedade industrial deve, de modo habil e articulado, advogar a patenteabilidade da
invencdo do seu cliente, antes do Escritério Nacional de Patentes examinar o pedido de
patente. Esse processo é chamado de “instauracdo de processo para patenteamento ou
processamento da patente”. Uma vez um examinador de patentes tenha examinado o pedido
de patente pendente e preparado uma exigéncia, 0 agente de propriedade industrial deve
preparar uma respeitosa resposta as objecdes e rejeicdes do examinador de patentes contidas
na referida exigéncia. Ao responder, o agente deve explicar as diferencas entre a invencgéo e o
estado da técnica que foram citadas pelo examinador.

O periodo entre 0 deposito de um pedido de patente e recebimento de uma primeira
exigéncia é de pelo menos dois anos, para muitos dos Escritérios Nacionais de Patentes. Para
a maioria dos pedidos de patentes, na maior parte dos Escritorios Nacionais de Patentes,
ocorre, normalmente, um periodo de longa inatividade ap6s a complementacdo pelo
requerente das necessarias formalidades do deposito, embora que, eventualmente, o pedido de
patente ira ser examinado por um examinador de patentes. O examinador de patentes ird
considerar qualquer estado da técnica citado pelo requerente e, geralmente, ira conduzir sua
prépria busca do estado da técnica, aplicando o resultado desta busca contra as reivindicacfes
pendentes no pedido de patente em questao.

A maioria dos Escritorios Nacionais de Patentes distribuem seus examinadores em
grupos correlacionados a matérias técnicas especificas. Os examinadores nesses grupos
tendem a examinar um grande numero de pedidos de patentes de invencgdes correlacionadas.
Sem nenhuma surpresa, esses examinadores tendem a se tornar familiares com o estado da
técnica na sua area de trabalho. Alguns Escritérios Nacionais de Patentes ainda proporcionam
aos seus examinadores acesso a coletaneas do estado da técnica, focadas na sua area de
experiéncia técnica. Logicamente, os préprios examinadores de patentes, de maneira tipica,
possuem graus de engenharia correlacionados ao campo de tecnologia dos pedidos de patentes

que serdo por eles examinados. Muitos examinadores de patentes possuem graus avangados
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em ciéncia e engenharia e alguns ainda possuem treinamento na area legal.

O estado da técnica citado por um examinador, ndo, necessariamente, constitui a
divulgacdo técnica mais antiga, melhor, ou mesmo, mais original. O examinador de patentes
ndo tem nenhuma obrigacdo de encontrar o ensinamento mais antigo em uma dada materia
técnica. Tudo que ele tem que fazer é encontrar uma divulgacdo anterior a data efetiva do
pedido de patente que divulga a invencdo que o requerente estd tentando reivindicar. E
comum para um examinador, encontrar uma parte do estado da técnica particularmente
favorecida, a qual ele cita repetidas vezes nos pedidos de patente que ele examina. Os
examinadores de patentes, normalmente, citam patentes anteriores e pedidos de patente
publicados como estado da técnica pertinente, embora 0s examinadores possam também citar
artigos técnicos, livros, tratados, etc.

A data efetiva para o estado da técnica que pode ser aplicada contra um pedido de
patente pendente varia em cada pais. A maior parte dos paises possui sistemas do tipo
“primeiro a depositar”. Nesses paises, qualquer divulgacdo técnica tornada publica mesmo
gue um dia antes do deposito de um pedido de patente, é considerada pertinente ao estado da
técnica, incluindo a divulgacao publica do préprio requerente. O aspecto de “ndo-divulgacédo
antes do depdsito” desses sistemas é conhecido como requisito de “novidade absoluta”. Em
outras palavras, a primeira divulgacdo publica da invencdo de um requerente (sem um acordo
de confidencialidade estabelecido) deve ser para o relevante Escritério Nacional de Patente, a
fim de qualificar a protecdo da patente.

As exigéncias de “novidade absoluta” variam em cada pais, assim, mesmo quando o
agente de propriedade industrial tem conhecimento de que seu cliente teve divulgada
publicamente a sua invencdo, sem que a matéria tenha sido submetida a um acordo de
confidencialidade, ele deve verificar se os fatos da divulgacdo se enquadram dentro de uma
das excegdes da exigéncia de “novidade absoluta”. Por exemplo, em alguns paises que
aplicam a exigéncia de novidade absoluta, as invencdes cuja operacdo ndo pode ser discernida
de uma divulgacdo publica, representam uma exce¢do para a exigéncia de novidade absoluta e
a invengéo pode ser ainda disponibilizada para patenteamento. Os precisos requisitos de cada

exigéncia de novidade absoluta de cada nacéo estdo fora do escopo do presente manual.
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Alguns poucos paises, mais particularmente os EUA, possui 0 sistema “primeiro a
inventar”. Em um sistema “primeiro a inventar”, um inventor é legalmente definido como
sendo a primeira pessoa a conceber uma idéia e colocar a mesma na pratica. Em tal sistema, a
anterior divulgacdo publica de uma invencao antes do deposito de um pedido de patente, se
torna de pouca importancia (uma vez que o foco é dirigido para a data da concepcao) e o
regime de “primeiro a inventar”, geralmente, ndo necessita de “novidade absoluta” antes do
depdsito de um pedido de patente, mas, proporciona um periodo de graca (caréncia) para o
inventor (o qual j& havia concebido a invencdo antes de sua divulgacdo publica).
Consequentemente, o inventor pode publicamente divulgar a sua invencao e, depois, aguardar
um periodo, antes de depositar 0 seu pedido de patente. Nesses paises, qualquer divulgacao
técnica tornada publica antes do depdsito do pedido de patente pode ser citada como estado da
técnica — mas, o inventor sera disponibilizado de um periodo de tempo, no qual ird mostrar
qgue completou a sua invencdo antes da divulgacdo publica citada contra o mesmo. Os
sistemas “primeiro a inventar”, geralmente, também apresentam um impedimento de tempo
absoluto para deposito de um pedido de patente, ap6s a divulgacdo publica da invencédo. Por
exemplo, nos EUA, o impedimento de tempo absoluto para deposito de um pedido de patente
apos a primeira divulgacdo publica é de um ano. Esse impedimento ndo permite a um inventor
depositar um pedido de patente depois de muitos anos da sua concepcdo. Similarmente, esses
sistemas de patente “primeiro a inventar”, apresentam um impedimento de tempo absoluto,
para o inventor mostrar que a invencdo foi completada antes da divulgacdo do estado da
técnica citada contra 0 mesmo. Nos EUA, o periodo de tempo para impedimento de ambos 0s
eventos é de um ano. Uma razdo que fundamenta essas regras € simplesmente o nivel de
esforco que seria necessario para a administracdo de tal sistema. Deve-se lembrar que os
sistemas “primeiro a depositar” ndo mantém, geralmente, nenhum periodo de graca,
diferentemente dos sistemas “primeiro a inventar”, de modo que uma invengdo pode ser
potencialmente impedida pelo tempo, por qualquer publicacdo ou pedido de patente anterior

ao seu deposito, incluindo as publicag¢6es do préprio inventor.
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EXEMPLO:

Suponha que,em 1 de Marc¢o de 2005, um engenheiro concretiza uma invencao e
completa um protétipo do trabalho trés dias depois. Ele vai para uma Exposi¢ao ou Feira
Comercialz local e divulga publicamente a sua invengdo em 5 de Maio de 2005. le se
responsabiliza pela invencdo na Feira Comercial e consagra um tempo significativo
organizando negocios em torno da venda da invencdo. Em Outubro de 2005, o engenheiro
comega a se questionar se deveria patentear a invencdo. Ele conversa com um agente de
propriedade industrial, que Ihe diz que ainda ha tempo para depositar um pedido de patente
em um sistema “primeiro a inventar”, tal como nos EUA. Uma vez que a primeira divulgagéo
publica da invencdo ocorreu em 5 de Maio de 2005, ele tera até 5 de Maio de 2006 para fazer
0 depdsito do seu pedido de patente nos EUA. O engenheiro instrui o agente de propriedade
industrial a preparar e depositar um pedido de patente. O pedido de patente é depositado em 1
de Dezembro de 2005 nos EUA. Entretanto, o engenheiro ndo pode depositar seu pedido de
patente em qualquer outro pais que tenha a exigéncia de novidade absoluta, pelo fato da
divulgacdo da invencdo ocorrida na Feira Comercial em Maio de 2005.

O examinador de patentes ao examinar o pedido de patente encontra um estado da
técnica que divulga totalmente a invencédo do engenheiro. Esse estado da técnica foi publicado
em 1 de Abril de 2005. Para superar a rejeicdo provocada pelo estado da técnica, o agente de
propriedade industrial deposita uma declaracdo assinada pelo préprio engenheiro, indicando
que a sua invencéo foi finalizada antes de 1 de Abril de 2005. O examinador de patentes,
entdo, retira a rejeicao.

Suponha ainda que o examinador de patentes conduz outra busca de patenteabilidade e
encontra uma citacdo do estado da técnica que divulga a invencao conforme reivindicada.
Considere ainda que essa citacdo do estado da técnica foi publicada em 30 de Novembro de
2004, mais de um ano antes da data do deposito do engenheiro.

O agente de propriedade industrial ndo pode ponderar que essa citagdo do estado da
técnica (publicada em 30 de Novembro de 2004) ocorreu apos a data da invencéo (1 de Marco
de 2005). O referido agente ndo pode depositar uma declaragao de autoria anterior para
qualquer citacdo do estado da técnica publicada antes da data de invencao do engenheiro, ou
seja, 1 de Marco de 2005. Entretanto, o agente pode ponderar que a invencdo difere da citacdo
do estado da técnica, podendo corrigir as reivindicaces pendentes, de modo a destacar essas
diferencas

2" 0 artigo 11 da Convengdo de Paris proporciona uma excegdo para “Exposi¢des Internacionais”. O agente de
propriedade industrial deve inquirir ainda se o inventor demonstrou a sua invengdo em uma Exposi¢ao que possa
ser caracterizada como “Internacional”. Se assim o fez, o referido agente deve entender ainda o preciso
procedimento e os substanciais requisitos que ele tera de satisfazer, para mostrar que a divulgagdo ocorreu em
uma Exposi¢ao “Internacional”, com relagdo a cada Escritorio Nacional de Patentes que possa ter interessado ao
seu cliente
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Geralmente, um pedido de patente que € depositado antes de um apropriado pedido de
patente, se torna um pertinente estado da técnica, ap0s a sua publicacdo ou concessdao como
patente. A data efetiva de tais pedidos de patente/patentes como data do estado da técnica, ndo

sera a sua data de publicacdo ou data de concessdo, mas, sim, sua data de depdsito, muito

embora, o pedido de patente em si, ndo tenha se tornado publico apds o depdsito do pedido de
patente pendente. Exemplo: Um requerente (A) deposita um pedido de patente em 1 de
Janeiro de 2005, no Escritdrio de Patentes Europeu (EPO). Um requerente (B) deposita um
pedido de patente em 1 de Novembro de 2005. O pedido de patente de (A) é publicado em 7
de Julho de 2006, de acordo com os procedimentos do EPO. O pedido de patente publicado de
(A) ¢ estado da técnica para o pedido de patente de (B), muito embora, o pedido de patente de
(A) tenha sido publicado depois do deposito do pedido de patente de B. Em outras palavras, a
data efetiva do pedido de patente de (A) é a data de depdsito, ndo a data de publicacéo.
Entretanto, de acordo com os procedimentos do EPO, o pedido de patente publicado de A
pode somente ser citado como novidade, para derrubar os propdsitos do pedido de patente de
B. (Observacdo: isso concerne ao fato do pedido de patente de (A) ser considerado como
“estado da técnica” do pedido de patente de (B), sendo uma consideracdo completamente
separada de “prioridade da invencdo”, no caso de (A) e (B) apresentarem idénticas
reivindicacdes de patente. A prioridade da invencdo ocorre em sistemas do tipo “primeiro a
inventar”, quando € necessario determinar qual inventor de dois ou mais inventores primeiro
concebeu suas respectivas invengdes, uma vez gque apenas um deles pode receber a patente de

invencdo. Conforme discutido, 0 EPO ndo € uma jurisdi¢do do sistema “primeiro a inventar”.
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A. Cumprimento de Exigéncias

A maioria dos Escritérios Nacionais de Patentes do mundo possui um acervo de pedidos
de patente aguardando exame. Para alguns desses Escritdrios de Patentes, e para algumas
areas técnicas, a espera pode ser de varios anos. Alem disso, o0s sistemas de patentes permitem
aos requerentes protelar o exame por determinado periodo de tempo. Entretanto,
eventualmente, um examinador de patentes ira examinar um pedido de patente pendente e
emitir uma “exigéncia”, também conhecida como “exigéncia oficial”, “comunicacdo oficial”
ou “relatorio de exame”.

Uma exigéncia representa a posicdo oficial do governo com relacdo ao pedido de
patente pendente. A exigéncia pode tratar de qualquer aspecto do pedido de patente, desde o
seu titulo a extensdo do resumo. As partes mais importantes da exigéncia sdo focadas nas
questdes basicas correlacionadas a patenteabilidade das reivindicacfes pendentes. O agente de
propriedade industrial deve informar imediatamente ao seu cliente quando uma exigéncia
tiver sido expedida e deve explicar as decisdes do Escritdrio de Patentes para o seu cliente.

O examinador de patentes pode questionar se o relatdrio descritivo proporciona
suficiente divulgacdo para um especialista versado na técnica entender e praticar a invencao
conforme reivindicada — essas questdes sendo conhecidas como rejei¢cbes ““de capacitacdo”. O
examinador pode também questionar se o relatério descritivo proporciona suficiente
divulgacdo para uma particular caracteristica descrita nas reivindicagbes. O agente de
propriedade industrial pode rebater essas rejeices mostrando onde o relatério descritivo
realmente divulga a alegada falta de matéria técnica, ponderando que a referida falta de
matéria técnica foi suficientemente conhecida no estado da técnica, que a sua divulgacdo ndo
se tornou necessaria para capacitar e/ou corrigir as reivindica¢es pendentes, de modo que
ndo mais se relate essa questionavel falta de matéria.

O examinador, quase sempre, ira realizar um exame do estado da técnica e, geralmente,
ird encontrar citacbes do estado da técnica que discutivelmente sdo lidas nas reivindicagdes.
(Esse termo significa que o estado da técnica estd dentro do escopo das reivindicagdes no
pedido de patente, conforme as mesmas se encontram redigidas). Se o examinador encontrar

uma unica parte do estado da técnica que seja lida nas reivindicagdes, ele ira rejeitar a
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reivindicacdo pendente, na condicdo da mesma ter sido “antecipada” pelo estado da técnica.
Se o examinador encontrar que uma combinacdo de referéncias do estado da técnica, juntas,
divulgam a invencao reivindicada, pelo que um especialista versado na técnica poderia ter
sido motivado a combinar essas referéncias, o examinador ira rejeitar a reivindicacao
pendente como sendo “Obvia” em relacdo ao estado da técnica. Em algumas jurisdicdes, “a
obviedade ou evidéncia” é conhecida como “falta de atividade inventiva”. O agente de
propriedade industrial pode rebater essas rejei¢ces, procedendo conforme um ou mais dos

seguintes itens:

o argliindo que o examinador tenha feito um mal entendimento da(s) referéncia(s)
citada(s);

o arguindo que o examinador tenha feito um mal entendimento da invencdo do
requerente e/ou das reivindicacOes pendentes;

o arguiindo que as referéncias citadas pelo examinador ndo podem ser
apropriadamente (legalmente) combinadas; e/ou

o corrigindo as reivindica¢0es pendentes, de modo que as mesmas descrevam uma
invencdo ndo divulgada nas citadas referéncias.
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B. Redacdo do Cumprimento de Exigéncia

A resposta do agente de propriedade industrial a uma exigéncia é conhecida como
“cumprimento de exigéncia”. No cumprimento da exigéncia, o0 agente deve atender
(responder) a todos os comentarios do examinador de patentes com relacdo ao pedido de
patente na referida exigéncia. Se o agente de propriedade industrial ndo responder a todas as
rejeicdes feitas pelo examinador, o cumprimento de exigéncia do agente, provavelmente, sera
considerado como “ndo-cumprido” e ndo serd levado em conta posteriormente pelo
examinador de patentes. Um agente de propriedade industrial deve sempre se esforcar para
depositar um completo cumprimento de exigéncia para uma exigéncia, na medida em que
uma exigéncia ndo cumprida pode seriamente prejudicar os direitos do inventor.

A maioria dos Escritorios Nacionais de Patentes do mundo determina limites de tempo
para o depdsito dos cumprimentos de exigéncia as exigéncias feitas pelo examinador. Em
alguns paises, o requerente tera X meses para responder uma exigéncia sem pagamento de
uma taxa extra e Y meses para responder a uma exigéncia com pagamento de uma taxa extra.
Numa exigéncia tipica, por exemplo, nos EUA, X representa trés meses e Y também
representa trés meses. Em outros paises, o requerente pode ser permitido de uma Unica
extensdo de periodo de tempo, durante todo o tempo em que o exame esta sendo efetuado. De
modo coletivo, os Escritorios Nacionais de Patentes do mundo, provavelmente, mostram
individuais combinacdes de periodos de tempo para a resposta a uma exigéncia; assim, 0
agente de propriedade industrial necessita entender quais o0s procedimentos locais de cada pais
em que o cliente possui pedidos de patente pendentes. O agente de propriedade industrial deve
também questionar se a “data de envio” ou a data da exigéncia € a data prevalecente para a
resposta a exigéncia. Isso pode ser variavel, dependendo do pais.

O agente de propriedade industrial devera prover a sua redagdo de cumprimento de
exigéncia ou resposta a exigéncia para o seu cliente e devera explicar a exigéncia para o
mesmo. O cliente do agente de propriedade industrial pode ser altamente especializado no
campo técnico da invencdo e pode ser capaz de identificar as diferencas entre o estado da

técnica citado pelo examinador e a invencdo descrita no pedido de patente pendente e/ou
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reivindicacdes pendentes. Também, normalmente, existem escolhas a serem feitas na
producdo das corregdes das reivindicacbes — cujas correcdes, geralmente, adicionam
limitacGes especificas — e 0 agente de propriedade industrial deve proporcionar ao seu cliente
a oportunidade de fazer essas escolhas. O cliente pode saber melhor que o agente quais
escolhas de limitacdo das reivindicacdes irdo permitir as reivindicagcbes manterem ainda um

significado comercial.
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C. Obtencao de Reivindicagdes Deferidas

O examinador de patentes ird examinar o cumprimento da exigéncia feito pelo agente de
propriedade industrial com relacdo a exigéncia questionada. Frequentemente, 0 examinador
de patentes ira conduzir uma busca suplementar no pertinente estado da técnica. O agente de
propriedade industrial, normalmente, ird responder a primeira exigéncia do examinador de
patentes, indicando que o estado da técnica citado pelo examinador € inadequado por um
conjunto de razdes especificas e/ou o referido agente ird ponderar a patenteabilidade de uma
caracteristica que o examinador ndo tomou conhecimento ou observou nas reivindicactes
originalmente depositadas. Conseqiientemente, o examinador pode decidir conduzir uma
busca suplementar no pertinente estado da técnica, quando da preparacdo da proxima
exigéncia.

O examinador de patentes pode ndo achar persuasiva a resposta do agente de
propriedade industrial, tanto a luz do estado da técnica recém-encontrado, como em vista do
estado da técnica originalmente citado. Os examinadores de patentes sdo, geralmente,
treinados para entender as reivindicagcdes de patente pendentes numa razoavel interpretacdo
mais ampla: tais procedimentos resultam em se ter mais, em vez de menos, volume de estado
da técnica para ser examinado, quando da leitura das reivindicac6es. Se o examinador ndo for
persuadido de que as reivindicacBes sdo patentedveis — proporcionando as reivindicacfes a
sua mais ampla e razoavel interpretacdo em vista do estado da técnica — entdo, o examinador
ird emitir uma outra exigéncia, que explica as razdes pelas quais ele ndo pode deferir o pedido

de patente e/ou reivindica¢des na sua presente forma.

Entrevista: Muitos dos Escritdrios Nacionais de Patentes permitem aos agentes de
propriedade industrial e inventores falar com o examinador sobre o pedido de patente
pendente. Esse processo é conhecido como “entrevista” com o examinador. Pelo fato de que
negocios oficiais possam ser discutidos, ambas as partes podem ser solicitadas a submeter
uma completa e precisa descrigdo da entrevista, em que esse registro, geralmente, se torna
parte da estoria do deposito do pedido de patente. Na preparagdo da entrevista com o

examinador de patentes, 0 agente de propriedade industrial deve examinar cuidadosamente a
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exigéncia e o estado da técnica citado e se tornar apto a explicar ao examinador de patentes
em uma linguagem clara, concisa e persuasiva, a razao pela qual as reivindicacdes pendentes
sdo patenteaveis em relacdo ao estado da técnica. O agente de propriedade industrial pode
preparar algumas possiveis correcGes adicionais das reivindicacbes e compartilhar estas
corregdes com o examinador. Por exemplo, se 0 examinador de patentes e o0 agente de
propriedade industrial puderem estabelecer um aceitdvel conjunto de correcdes de
reivindicacdes durante a entrevista, o processo de exame sera concluido com sucesso.

Durante a entrevista, o agente de propriedade industrial podera observar que o
examinador interpretou o estado da técnica citado de uma maneira diferente ou com uma
diferente nuance da interpretacdo do agente de propriedade industrial e de seu cliente. Assim
gue o agente tenha inteiramente entendido como o examinador considera o estado da técnica,
0 primeiro se encontra em excelente posicao para: (1) instruir o examinador sobre o estado da
técnica (se o examinador tiver mal interpretado o estado da técnica), ou (2) observar mais
claramente qual faixa de corre¢des de reivindicacbes poderia colocar o pedido de patente em
condicdo de deferimento. Em alguns paises, permite-se que o agente de propriedade
industrial trazer o inventor para a entrevista e muitos examinadores de patentes consideram os
comentarios e explanacbes feitas pelos inventores como sendo bastante persuasivas.
Logicamente, o agente de propriedade industrial deverd aconselhar o inventor antes da
entrevista. Os examinadores de patentes, geralmente, ndo sdo normalmente autorizados a
conduzir entrevistas antes da expedicdo da primeira exigéncia, s6 podendo realizar entrevistas

apos essa etapa.

Cumprimento de uma Segunda Exigéncia: Conforme mencionado acima, o

examinador de patentes pode emitir uma segunda exigéncia. O agente de propriedade
industrial precisara preparar e depositar uma resposta ou cumprimento de exigéncia para a
segunda exigéncia emitida. A segunda e subsequentes exigéncias deverdo, certamente,
envolver um conjunto mais restrito de questdes que a primeira exigéncia. Além disso, se a
segunda exigéncia envolver alguma parte do estado da técnica citada na primeira exigéncia, o

agente de propriedade industrial serd capaz de completar a segunda exigéncia muito mais
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rapidamente do que quando ele completou a primeira resposta ou cumprimento de exigéncia.
O processo de exigéncia e cumprimento de exigéncia pode ser repetido até que o
examinador de patentes concorde em deferir as reivindica¢fes pendentes do requerente ou até
que o requerente decida que nenhuma substancial cobertura da reivindicacdo possa ser obtida,
pelo que ele abandona o pedido de patente. Por razdes financeiras / administrativas, muitos
Escritorios Nacionais de Patentes ndo permitem o ciclo de resposta a exigéncias continuar por

muitas vezes, antes de ser exigido um adicional pagamento de taxas.

Exigéncia Final: O potencial para adicional pagamento de taxas € algumas vezes

sinalizado por uma exigéncia “final”. Conforme observado anteriormente, os Escritdrios
Nacionais de Patentes do mundo, normalmente, operam diferentemente com relacdo a
especificos aspectos processuais de processamento de patentes. Na pratica dos EUA, a
resposta a uma exigéncia final requer que o pedido de patente seja colocado em condicdo de
ser deferido, recorrido ou abandonado. Nas respostas as exigéncias finais, 0s examinadores de
patentes, geralmente, ndo irdo acolher os posteriores argumentos do requerente com relacéo
ao estado da técnica. Basicamente, as reivindicacdes pendentes precisam ser corrigidas, de
modo a colocar as mesmas em uma condicdo de concessdo, com base nos comentarios do
examinador de patentes. Se o requerente discordar da caracterizacdo do examinador de
patentes ou do estado da técnica ou da interpretacdo do examinador de patentes, ele podera
recorrer da opinido do examinador de patentes.

O examinador de patentes, algumas vezes, ira conceder algumas reivindicacdes e, ao
mesmo tempo, rejeitar outras. O examinador de patentes pode também simplesmente objetar
algumas reivindicac6es pelo fato delas dependerem de uma reivindicacdo bésica rejeitada. Em
tais situacOes, o agente de propriedade industrial pode obter uma patente para o seu cliente
mediante cancelamento das reivindicagdes rejeitadas e, depois, deferir uma patente que
conceda as reivindicagdes que ndo foram rejeitadas. O agente de propriedade industrial pode
até depositar uma continuacdo (ou pedido de patente divisional) contendo as reivindicacGes
rejeitadas e continuar a discutir a sua patenteabilidade em um caso subsequente. A deciséo de

aceitar as reivindicagdes concedidas pelo examinador, ao invés de continuar a discusséo, é
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uma decisdo estratégica que deve ser tomada pelo cliente, apdés um apropriado

aconselhamento do agente de propriedade industrial.

Ultimos Prazos para Execucdo de AcBes: A exigéncia final tera um Gltimo prazo para
seu cumprimento ou resposta. Novamente, 0s especificos requisitos processuais dos
Escritorios Nacionais de Patentes do mundo séo variaveis. Nos EUA, esse Ultimo prazo é de
seis meses, onde 0s primeiros trés meses nao necessitam de pagamento de uma taxa extra. O
agente de propriedade industrial pode depositar uma resposta ou cumprimento de exigéncia
para a exigéncia final. O examinador de patentes ira examinar a resposta e emitir um “aviso
de tolerancia” ou uma “acdo de aconselhamento”, que, geralmente, € um formulario curto de
uma péagina, no qual o examinador indica as suas objecdes ao pedido de patente. O agente
pode ainda preparar e submeter uma ou mais respostas suplementares para o examinador de
patentes, em vista da acdo de aconselhamento. Entretanto, o agente de propriedade industrial
deve entender que o pedido de patente serd abandonado em uma certa data e que todo o seu
processamento deve ser completado até aquela data.

Se, por exemplo, um agente de propriedade industrial nos EUA submeter sua resposta a
uma exigéncia final em um periodo extremamente préximo a data de Gltimo prazo de seis
meses (por exemplo, no ultimo dia), entdo, é altamente improvavel que o examinador ainda
examine a resposta antes do Ultimo prazo de seis meses surgir, em cujo caso o pedido de
patente ira simplesmente ser abandonado. 1sso é pelo fato de que, conforme observado acima,
diferentemente de um deposito de uma resposta a uma exigéncia ndo-final, o depésito de uma
resposta a uma exigéncia final ndo satisfaz em si 0s requisitos de ultimo prazo. As Unicas
acles que realmente interrompem o ultimo prazo de execucao de ac¢6es sdo:

(1) ter o examinador emitido um aviso de tolerancia;

(2) ter o examinador emitido uma nova exigéncia nao-final;

(3) abandonar o pedido de patente;

(4) re-depositar o pedido de patente como alguma forma de continuar o pedido de

patente;

(5) depositar um aviso de recurso.
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Consequentemente, o agente de propriedade industrial deve prestar muita atencdo com
as datas correlacionadas com as exigéncias finais. Mesmo quando o agente depositar uma
oportuna resposta a uma exigéncia final (por exemplo, no prazo de trés meses), o pedido de
patente pode ser ainda abandonado se uma das quatro acdes acima nao tiver sido realizada.
Assim, em alguns casos, 0 agente de propriedade industrial pode precisar utilizar etapas
adicionais para manter um pedido de patente pendente, apenas pelo fato de nédo ter recebido
uma resposta do Escritorio Nacional de Patentes (mesmo quando a resposta que ele depositou,
se examinada, pudesse ter colocado o pedido de patente em condicdo de ser aprovado para

concessao).

Recurso: Ao responder uma exigéncia final, o agente de propriedade industrial prepara,
geralmente, uma resposta formal e se 0 examinador ndo achar a resposta persuasiva, 0 agente
pode ainda depositar um recurso ou alguma forma de continuar com o pedido de patente
(normalmente, conhecido como um pedido de patente “divisional”, fora dos EUA). Um
recurso, geralmente, envolve o reexame do pedido de patente por um comité compreendendo
diversos examinadores de patentes de categoria sénior. A maioria dos Escritorios Nacionais
de Patentes do mundo proporciona alguma forma de recurso para decisdes tomadas por
examinadores de patentes individuais. Os procedimentos especificos seguidos nos recursos
variam em cada pais. Nos EUA, o agente de propriedade industrial primeiro submete um
documento conhecido como “resumo do recurso” e, depois, 0 examinador de patentes ira
submeter o seu resumo. O resumo do examinador de patentes tem de ser aprovado pelo seu
supervisor, ndo sendo fora do comum, um agente de propriedade industrial receber um aviso
de tolerdncia em um caso, devido a um supervisor de examinador de patentes nao ter
aprovado o resumo do examinador. O agente de propriedade industrial pode solicitar uma
audiéncia oral para o recurso. Deve se ter em mente que o procedimento de recurso,

geralmente, envolve o pagamento de diversas taxas.

Pedido de Patente Divisional: Conforme mencionado acima, uma alternativa para

depositar um recurso em muitas das jurisdicbes é o deposito de alguma forma de “pedido de

patente divisional”. O termo pedido de patente divisional é usado internacionalmente para
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cobrir uma variedade de situacdes. Em muitos paises, um pedido de patente divisional é
qualquer pedido de patente depositado em seguida a prioridade do pedido de patente. A
definicdo de pedido de patente divisional varia em cada pais. Nos EUA, o termo pedido de
patente divisional, geralmente, € limitado a descricdo de um pedido de patente cujas
reivindicacdes foram retiradas de um pedido de patente, pelo fato do examinador nédo ter
encontrado “unidade de invengdo” no pedido de patente pendente (por exemplo, as
reivindicacdes relataram mais de uma invencdo). Na situacdo em que um pedido de patente
tenha recebido uma exigéncia final e o tempo para o seu cumprimento tenha se esgotado, 0
agente de propriedade industrial, geralmente, ira depositar um pedido de patente de algum
tipo de “continuacdo”. Os EUA oferecem diversos tipos de pedidos de continuacdo. O mais
comum é conhecido como “RCE” ou “Solicitacdo de Continuacdo de Exame”. Um pedido de
RCE ird manter o mesmo numero de série de seu pedido de origem — basicamente, 0 RCE é
um mecanismo que permite o exame do pedido de patente continuar apds a Ultima exigéncia
final. Outra forma de pedido é o pedido “continuacdo”. Esse tipo de pedido ird receber um
diferente nimero de série do pedido de origem, sendo, geralmente, usado quando o requerente
deseja conseguir a patenteabilidade de um conjunto completamente diferente de
reivindicacdes, com relacao as reivindicacdes do pedido de origem.

Muitos liberais irdo depositar uma ou mais RCEs em um pedido, antes de depositar um
recurso. A vantagem de depositar pelo menos uma RCE antes de um recurso € que no
momento em que a RCE em si estiver sob rejeicao final, o agente de propriedade industrial e
0 examinador de patentes terdo, algumas vezes, alcancado um ponto, em que a discussdo esta
esgotada e um recurso é apropriado. Esse ponto pode ser alcangado mais cedo ou mais tarde,

dependendo do estado da técnica, das reivindicacGes pendentes e das partes envolvidas.
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D. Procedimentos de Oposicéo

Diversas leis de patentes de varios paises proporcionam ao publico a oposic¢do contra a
concessdo de uma patente. Alguns Escritorios de Patentes Regionais, como o EPO, também
permite procedimentos de oposicdo. Dependendo das leis de um pais, a oposicdo pode ser
conduzida antes do examinador examinar o pedido de patente (oposi¢éo a pré-concessdo) ou
apos o examinador aprovar o pedido de patente (oposicdo pds-concessdo), ou ambas as

formas.

EXEMPLO DE OPOSICAO A PRE-CONCESSAO:

Considere um pais que tenha procedimento de oposicéao a pré-concessdo. O examinador
de patentes envia ao requerente um aviso de que as suas reivindicacfes foram aprovadas e,
depois, publica o conjunto final de reivindica¢fes aprovadas para oposic¢éo do publico.
Suponha que ninguém deposita uma oposi¢do ao pedido de patente dentro de um certo
periodo de tempo, entdo, a patente serad expedida. Se alguém depositar uma oposic¢do, essa
terceira parte deve prover argumentos, explicando os motivos pelos quais a patente ndao deve
ser concedida. O opoente pode ponderar que o0 examinador ndo considerou uma parte
fundamental do estado da técnica, fornecendo argumentos do tipo que questiona se as
reivindicagdes sdo invalidas em funcédo do estado da técnica. O requerente da patente,
geralmente, é permitido de rebater os argumentos do opoente. A oposi¢cdo pode ser ouvida
pelo examinador de patentes encarregado do pedido de patente ou por uma comissao especial
de examinadores. Os resultados da oposicéao, geralmente, podem ser recorridos pela parte
perdedora e, em muitos casos, 0s recursos podem ser finalmente ouvidos em um tribunal.

As oposicdes sdo bastante comuns em algumas jurisdicdes. O agente de propriedade
industrial deve estar consciente de que algumas empresas rotineiramente usam as oposicdes
como mecanismo para retardar a concessdo de patentes de seus concorrentes e/ou reduzir o
escopo das reivindicacBes concedidas para 0s seus concorrentes. Alguns grupos de interesse
publico rotineiramente se opdem a concessao de patentes em particulares campos técnicos. Os
documentos de oposicdo sdo geralmente preparados por agentes de propriedade industrial e
para muitos desses agentes, a manutencdo de uma préatica de oposicdo € simplesmente uma
parte normal de seu trabalho regular. Consequentemente, o agente deve aconselhar ao seu
cliente que o simples recebimento de uma intencdo de conceder uma patente, enviada de um
Escritorio Nacional de Patentes, ndo, necessariamente, significa que o cliente ira receber essa

patente sem posterior demora.
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E. Expedicédo da Patente

Assim que o examinador de patentes emite um “Aviso de Aprovacdo” ou similar
notificacdo, o agente de propriedade industrial precisard completar as diversas formalidades
correlacionadas a expedicdo do pedido de patente na forma de patente. O agente pode
perguntar ao seu cliente se alguma forma de pedido de continuacdo é desejavel. Um pedido de
continuacédo ira manter a data de depdsito de seu pedido de origem. Por razdes estratégicas, €
normalmente desejavel se ter um pedido de patente pendente, onde o agente de propriedade
industrial pode adicionar novas reivindicacbes, especificamente configuradas para um
particular infrator. Alternativamente, um pedido de continuacdo permitira ao inventor
conseguir a patenteabilidade para as reivindicacdes rejeitadas durante o primeiro pedido.

Em muitos Escritorios Nacionais de Patentes, os pedidos de patente podem ser emitidos
como patentes muitos meses depois do agente de propriedade industrial ter pago todas as
necessarias taxas governamentais. (A expedicdo da patente pode demorar ainda mais se a
jurisdicdo prover um processo de oposi¢do). Infelizmente, ndo existe um modo usual para
acelerar a impressdo e expedi¢cdo de uma determinada patente. Assim que a patente €
expedida, o agente de propriedade industrial, geralmente, ndo precisara tomar qualquer acéo,
além do pagamento de algumas taxas de manutencdo periddicas/anuidade que possam ser
exigidas. O agente podera proporcionar um extrato com as datas de pagamento das taxas de

manutencdo/anuidade, como um servico para o seu cliente.
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Palavras-Chave para o Capitulo 1V:
Processamento; exigéncia; novidade absoluta; sistema de patente de “primeiro a depositar”;
sistema de patente de “primeiro a inventar”; unidade de invencéo; expedicdo, Solicitacdo de

Continuacao do Exame (RCE).

AUTOTESTE

1. O que é processamento de patentes?

2. Se uma invencao tiver sido publicada ou apresentada em um congresso, um pedido de
patente desta invencdo, depositado em um pais com requisito de novidade absoluta é provavel
de ndo ser patenteado. Falso ou Verdadeiro?

3. Qual a diferenca entre um sistema de “primeiro a depositar” e um sistema de “primeiro a
inventar”? Qual sistema geralmente requer novidade absoluta?

4. O que é uma exigéncia?

5. O que significa quando uma reivindicacgdo foi rejeitada como “antecipada” pelo estado da
técnica?

6. Quando se redige uma resposta a uma exigéncia, o agente de propriedade industrial precisa
somente responder as rejeicGes mais importantes, ndo a todas elas. Falso ou Verdadeiro?

7. O agente de propriedade industrial deve explicar a exigéncia para o inventor/requerente.
Falso ou Verdadeiro?

8. Durante o processamento da patente, pode o agente de propriedade industrial falar com o
examinador de patentes? Se puder, como se chama esse procedimento? Falso ou Verdadeiro?

9. Quando um agente de propriedade industrial deve depositar um pedido de continuagdo?

10. Ap6s uma patente ser concedida, o detentor da patente pode ainda precisar pagar as taxas

periddicas de manutencdo/anuidade, para manter a patente em vigor. Falso ou Verdadeiro?
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V. REDACAO DAS REIVINDICACOES

Quando um inventor diz para um agente de propriedade industrial que deseja depositar
um pedido de patente, as primeiras perguntas que um agente de propriedade industrial faz a si
mesmo sdo: O que foi inventado? Quais sdo as reivindicacfes para a presente invencao? O

inventor sabe o que ele deseja proteger? Como nds deveremos reivindicar a invengdo?

A. Teoria sobre Reivindicacfes de Patente

As reivindicacdes delimitam os limites de protecdo providos por uma patente, assim
como, uma delimitacdo de fronteira fisica, do mesmo modo que uma cerca determina 0s
limites de uma porcdo de uma propriedade. Assim, as reivindicacBes constituem uma
aproximacdo escrita do conceito abstrato inventivo criado pelo inventor. As reivindicactes
definem o escopo de protecdo provido por uma patente. Embora as jurisdicdes em todo o
mundo possam aplicar diferentes doutrinas legais para interpretacdo das reivindicacdes, na
teoria que mais prevalece, as reivindicacdes estabelecem os limites externos da protecdo da
patente. As reivindicacdes claramente e de forma concisa, dizem ao mundo o que o pedido de
patente reivindica como sendo a sua invencéao.

O agente de propriedade industrial precisa entender as diferencas entre trés construcées
legais correlacionadas as patentes: invenc@es, modalidades e reivindicacGes. Uma “invencao”
é uma construcdo mental, fazendo parte do interior da mente do inventor, e que ndo apresenta
substancia fisica. Uma “modalidade” de uma invencdo é uma forma fisica da invencdo no
mundo real. As “reivindicacdes” devem proteger pelo menos uma “modalidade” da invencéo
— mas, as melhores reivindicacdes da patente irdo proteger a invencdo em si, de modo que
nenhuma modalidade fisica da invencdo pode ser produzida, usada ou vendida por alguém,
sem infringir as reivindicagoes.

Suponha que um inventor invente a primeira xicara a ter uma al¢ca. Ele torna uma
modalidade fisica da sua invencdo na forma de uma Xicara de ceramica vermelha com uma
alca. O seu agente de propriedade industrial poderia simplesmente reivindicar apenas a
modalidade fisica da xicara de ceramica vermelha com uma alg¢a, mas isso ainda permitiria a

outros produzir xicaras ndo-infratoras, como Xicaras de plastico com alcas. Se o agente de
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propriedade industrial entender a invencdo, ele ira reivindicar a “invencdo” da xicara com
uma alca na sua reivindicagdo mais ampla e, em seguida, reivindicar a modalidade de xicara
de ceramica vermelha em uma reivindicacdo mais restrita. Os conceitos de reivindicacdes
ampla e restrita serdo explorados adiante, nas paginas seguintes.

As patentes antigas ndo apresentavam reivindicacdes e 0 escopo da invencao patenteada
era determinado procedimentos juridicos, durante ocorréncia de litigio por violacdo da
patente, atraves de reexame do relatorio descritivo depositado pelo inventor. Sem nenhuma
duvida, esse processo, eventualmente, tornou-se impraticavel e o processo de reivindicar uma
patente surgiu como um meio de proporcionar uma melhor notificacdo dos limites da patente.
Além disso, em um sistema de patente de exame substantivo, as reivindica¢fes sdo
examinadas por um examinador de patentes, o qual prové aos tribunais e ao publico, alguma
seguranca de que uma tipica reivindicacdo de patente ndo excede o escopo maximo de
protecdo que o inventor deve receber. Assim, as reivindicacGes foram originalmente baseadas
no conceito de que elas deveriam servir como diretriz para explicar o que o inventor percebeu
como sua invencdo, no momento em que ele criou a mesma e depositou o seu pedido de
patente. Nos dias de hoje, as reivindicacdes definem a protecdo dada por uma patente e se
dispdem no cerne de qualquer invencdo. De fato, as reivindicagfes constituem, geralmente, a
primeira porcao do pedido de patente examinada e escrutinada por um examinador de patentes
ou por alguém que estude a patente.

Se o papel do examinador de patentes é impedir que uma tipica reivindicacdo de patente
exceda o escopo de sua invencdo (0 maximo tedrico da reivindicacdo), quem seria
responsavel por garantir que as reivindicacbes se aproximem de seu maximo tedrico?

Resposta: 0_agente de propriedade industrial. Sem nenhuma duvida, a estratégia de reivindicar

é uma tarefa complicada e sera tratada em detalhes no Capitulo VII. Entretanto, respondendo
de forma répida, o agente de propriedade industrial ira, geralmente, se esforcar para redigir
um amplo quadro reivindicatorio, que cubra os diversos aspectos da invenc¢do, nos seus Varios
niveis de detalhes. Provavelmente, o agente ndo ira desejar que todas as reivindicagdes
atendam ao aspecto de aparente maximo tedrico de protecdo, uma vez que em um subsequente

litigio, provavelmente surgirdo argumentos de invalidade, ndo contemplados pelo examinador
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de patentes. Portanto, o referido agente desejara redigir algumas reivindicacGes mais restritas,
para o0 caso das reivindicacdes mais amplas serem invalidadas. Um quadro de reivindicagdes
mais restritas serd, normalmente, mantido como valido durante o litigio, mas ainda sera
“suficientemente amplo” para provar a violacdo contra o infrator da patente.

Conforme observado no presente Manual, o relatorio descritivo do pedido de patente
deve suportar as reivindicacfes de patente. Conseqlientemente, uma vez as reivindicacdes e
relatorio descritivo tenham sido redigidos, o agente de propriedade industrial deve tornar a ler
o relatério e as reivindicacbes para garantir que cada reivindicacdo individual possui
adequado suporte no relatdrio descritivo. A escolha das palavras e terminologia usadas nas
reivindicacdes deve ser levada para o relatorio descritivo, garantindo que o relatério e as
reivindicacbes se encontram coerentes e que a mesma terminologia é usada. Uma
reivindicacdo que ndo tem suporte no relatorio descritivo pode ser facilmente excluida por
falta de suporte. Por exemplo, se um agente de propriedade industrial reivindicar uma mesa de
vidro com quatro pernas, ele deve garantir que existe suporte para uma mesa de vidro com
quatro pernas no relatério descritivo.

As reivindicacGes de patente podem ser corrigidas ou emendadas durante a fase de
processamento da patente. Algumas jurisdi¢cGes colocam limites com rela¢do ao grau com que
as reivindicaces podem ser corrigidas e/ou canceladas e substituidas por novas
reivindicacdes. Entretanto, o agente de propriedade industrial, geralmente, tera alguma
flexibilidade para ajustar as reivindicacdes pendentes, evitando o surgimento de um estado da
técnica recém-descoberto ou satisfazendo outras exigéncias legais. Similarmente, uma
compreensdo tardia pode, algumas vezes, sugerir a um cliente e/ou agente de propriedade
industrial, que as reivindicacdes inicialmente depositadas poderiam ter sido redigidas de
maneira mais ampla. Conseqlentemente, o referido agente pode também corrigir as
reivindicagdes, de modo a proporcionar & mesmas uma maior abrangéncia.

Conquanto que as jurisdicdes possam diferir sobre o formato e despachos de
interpretacdes relativas as reivindicagdes de patente, a teoria sobre 0 que uma satisfatdria

reivindicagdo de patente deve compreender é essencialmente a mesma em todo o mundo. Por
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exemplo, sdo apresentadas em seguida, recomendacdes, em grande parte originarias de

diretrizes de construcdo de reivindicacdes, providas pelo EPO.
O pedido de patente deve conter “uma ou mais reivindicacdes”. Estas reivindicagdes
devem:

. “definir a matéria para qual a protecéo é solicitada”;
(in). “ser claras e concisas”; e
(iii). “ser suportadas pela descri¢do”.

Uma vez que a extensdo da protecdo conferida por uma patente é determinada pelos
termos descritos nas reivindicagdes (interpretada com a ajuda do relatorio descritivo e dos
desenhos), a clareza das reivindicagdes é de suma importancia.

O EPO recomenda que as reivindicagdes sejam redigidas em termos de “caracteristicas
técnicas da invencdo”. Essa recomendacdo significa que as reivindicagcGes ndo devem conter,
por exemplo, indicagBes relativas a vantagens comerciais ou outras matérias ndo-técnicas,
embora indicacGes da finalidade sejam deferidas, quando as mesmas ajudam a definir a
invencdo. Esta é uma forte recomendagdo para os redatores de reivindicagdes em qualquer

jurisdicéo.
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B. Formato da Reivindicacdo de Patente

Uma reivindicacéo de patente € tradicionalmente redigida como uma sentenca Unica na
maioria das jurisdicdes. Cada uma dessas “sentencas” € precedida por um numero, o qual se
torna o identificador da reivindicacdo, por exemplo, “Reivindicacdo 1”. Embora uma
reivindicacdo de patente seja uma sentenca Unica, ela € uma sentenca Unica adequadamente
pontuada. As reivindicacbes de patente, geralmente, aparecem em uma secdo separada,

préximas da parte final do pedido de patente e da patente expedida.

1.  Partes de uma Reivindicagdo: Preambulo, Frase de Transi¢édo e Corpo

Uma reivindicacdo de patente apresenta trés partes: o preambulo, a frase de transicao e
0 corpo.

Predmbulo: o preambulo é uma frase introdutéria que identifica a categoria da invencao
protegida pela reivindicacdo em questdo. Por exemplo, a invencdo pode ser um aparelho ou
dispositivo, um artigo, uma composi¢do, um método ou processo. Uma boa idéia € se manter
0 predmbulo coerente com o titulo da invengdo. A reivindicacdo pode também relatar um
objetivo da invencdo no predmbulo, mas, pelas mesmas razdes indicadas na secdo de redacdo
do relatério descritivo, o agente de propriedade industrial deve ter cuidado para evitar,
acidentalmente, a limitacdo do escopo da invencéo.

VVamos, agora, examinar alguns exemplos.

EXEMPLO 1:

Um requerente de patente inventou um dispositivo de cozimento de arroz. Uma vez que
0 objetivo dessa invencdo é cozinhar arroz, o predmbulo e o titulo devem ser lidos da seguinte
forma:

Um dispositivo para cozinhar arroz;
Mas suponha que o requerente da patente saiba que a sua invenc¢do podera ser usada
para o cozimento de todos os tipos de grdos. Entdo, um predmbulo mais amplo poderia ser
lido como:

Um dispositivo para cozinhar graos;
Suponha, ainda, que o requerente da patente saiba que a sua invencdo podera ser usada
para o cozimento de vegetais ou, ainda, para fundir queijo para preparacdo de fondue, entéo,
um preambulo mais amplo poderia simplesmente ser lido como:

Um dispositivo para cozinhar.
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EXEMPLO 2:
Um requerente de patente deseja reivindicar um método singular de produzir cha. Em
tal caso, o predmbulo seria lido como:

Um método para produzir chd;
Novamente, suponha que o inventor acredite que seu método possa ser aplicavel a
producdo de qualquer bebida proveniente de uma substancia de plantas, entdo, um preambulo
mais amplo seria lido como:

Um método para produzir uma bebida a base de plantas;
Suponha que o inventor também acredite que o seu método possa ser aplicavel na
producdo de qualquer bebida quente, entdo, um preambulo mais amplo que o primeiro
predmbulo citado acima poderia ser lido como:

Um método para producdo de uma bebida quente.

Observa-se que o0 segundo e terceiro predmbulos sdo igualmente amplos — o segundo
preambulo se aplica a qualquer bebida a base de plantas, quente ou fria, e o terceiro
preambulo se aplica a qualquer bebida quente, a base ou ndo de plantas. O agente de
propriedade industrial pode adicionar reivindicacGes ao pedido de patente com quaisquer
desses preambulos — supondo que os mesmos refletem de forma exata a invencdo. O pior
resultado da utilizacdo desses preAmbulos, supondo a exatiddo dos mesmos, seria que 0
Escritorio Nacional de Patentes encontrasse multiplas unidades de invencdo no pedido de
patente e solicitasse que certas reivindica¢es fossem removidas para um pedido de patente
divisional, o que, simplesmente, iria aumentar a quantidade de taxas pagas. (Consultar,

“Unidade de Invenc¢do”, no Capitulo VII, Secdo K).

EXEMPLO 3:
Um requerente inventou um composto para tratamento da maléria; o predmbulo da
reivindicacdo poderia ser lido como:

Uma composicao para o tratamento de malaria

O pedido de patente poderia também conter reivindicacdes de metodo, reivindicacdes de
dispositivo, etc.

O agente de propriedade industrial deve correlacionar o predmbulo da reivindicagédo
com a invencéo. Isso ndo altera o objetivo do agente de redigir reivindicacbes amplas. 1sso
simplesmente significa que se uma invengdo é suposta de cobrir “bicicletas”, e o inventor

acredita que a sua invencao é adaptavel a todos os tipos de veiculos ndo-motorizados, uma
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boa idéia é manter o preAmbulo amplo o suficiente, de modo a cobrir todas as formas de
veiculos terrestres ndo-motorizados, como, talvez, veiculos voadores ndo-motorizados.

O predmbulo, ndo necessariamente, pode ser atribuido do mesmo peso que o corpo da
reivindicacdo, durante ocorréncia de litigio da patente, e o peso dado aos preambulos pode
variar entre as jurisdicbes. Em algumas jurisdicdes, os tribunais examinardo se o preambulo
“representa a alma” dentro da reivindicagdo como um todo e, se assim o for, o predmbulo sera

atribuido de um peso patenteavel.

EXEMPLO 4:

Uma invencdo que compreende uma instalacdo para fixacdo de um telefone a uma
parede. O agente de propriedade industrial, provavelmente, ndo desejaréa reivindicar um
telefone como parte de sua invencao, na medida em que isso podera reduzir a faixa de
potenciais infratores a pessoas que venderam telefones e instalacGes infratores, em vez de
apenas instalacdes. Conseqtientemente, o predmbulo para a instalacdo poderia ser lido como:

Um dispositivo para instalacdo de um telefone.

Dessa maneira, a fabricacdo, uso ou venda de telefones, muito provavelmente, ndo serédo
julgados necessarios para violacdo da reivindicacao.

Frases de Transicdo: Existem dois tipos de frases de transicdo: as frases terminadas em

aberto e as frases fechadas. As frases terminadas em aberto ndo excluem quaisquer adicionais
elementos ou etapas de métodos nao descritos. Em outras palavras, as frases terminadas em
aberto séo inclusivas, ndo exclusivas. Nos EUA, por exemplo, as frases terminadas em aberto
incluem os termos “compreendendo”, “incluindo”, “contendo”, e “caracterizado por”. Esses
termos foram construidos ou interpretados para significar “incluindo os elementos seguintes,
mas, ndo excluindo outros”. As palavras “compreendendo” e “incluindo” sdo as palavras mais
comumente usadas em frases de transi¢cdo nos EUA.

Agora, vamos examinar um exemplo de reivindicacdo usando a palavra
“compreendendo”. A invencdo se refere a um l&pis com uma borracha e um efeito luminoso

fixado a0 mesmo. Uma reivindicagéo pode ser lida como:
1.  Umdispositivo, compreendendo:
- um lapis;
- uma borracha fixada a uma extremidade do lapis; e
- um efeito luminoso fixado ao centro do lapis.
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Nessa reivindicacdo, mediante uso da frase terminada em aberto com o termo
“compreendendo”, nos expandimos O Seu escopo para permitir outros elementos ou
limitacGes. Por exemplo, essa reivindicacao deixa aberta a possibilidade de incluir uma tampa
para o lapis. Colocado de outra maneira, um infrator acusado ndo pode evitar a descoberta de
uma violagdo, ao afirmar que o seu produto também apresentava uma tampa de lapis.
Reiterando, embora que em qualquer idioma a palavra “compreender” possa ter 0S
significados de “incluir”, “conter” ou “abranger” e ‘“consistir de”, na redacdo legal de
reivindicacbes de patentes, certamente e normalmente, devera ser interpretada pelo
significado mais amplo de “incluir”, “conter” ou “abranger”.

As frases fechadas sdo opostas as frases terminadas em aberto. As frases fechadas,
como “consistindo de”, limitam a reivindicacdo a nada mais que os elementos
especificamente descritos. A reivindicacdo cobre apenas os elementos referidos e a nenhum
outro mais.

Os exemplos anteriores terminados em aberto podem ser reescritos na forma fechada, da

seguinte forma:
1. Um dispositivo, consistindo de:
- um lapis;
- uma borracha fixada ao lapis; e
- um efeito luminoso fixado ao lapis.

Ao se utilizar a expressdo “consistindo de”, essa reivindicacdo se tornou uma
reivindicacdo fechada, incluindo apenas os trés elementos descritos, o lapis, a borracha, o
efeito luminoso e nada mais.

O agente de propriedade industrial pode, algumas vezes, redigir uma reivindicacao para
um composto quimico, referindo-se ao mesmo como “consistindo dos componentes A, B e
C», através de suas proporcdes expressas em percentagens. Essas reivindicacdes séo
aceitdveis na maioria das jurisdi¢cbes. Entretanto, a presenga de qualquer componente
adicional serd excluida e, portanto, as percentagens devem totalizar até 100%. Na redacdo de
tal reivindicacdo, o agente de propriedade industrial deve certamente saber que a violagdo néo

pode ser evitada mediante inclusdo de outro composto quimico, mesmo de pequena

percentagem. Alternativamente, o0 agente de propriedade industrial poderia se assegurar de

129



que um dos termos incluidos na percentagem é tdo amplo que poderia se constituir de diversas
coisas ou, entdo, a reivindicacdo poderia ser redigida para uma por¢do de composto que sera
enviada para uma maior quantidade de solucéo.

Um agente de propriedade industrial, raramente, redigira uma reivindicacdo numa forma
fechada — pelo fato de que os infratores podem facilmente evitar a violacdo, mediante simples
adicdo de outro elemento. Na realidade, um agente de propriedade industrial deve pensar
duas, e até mesmo trés vezes, antes de depositar tal reivindicacdo. Em algumas jurisdicdes,
um agente de propriedade industrial pode, possivelmente, usar uma frase de transicao fechada
guando uma invencao é uma simplificacdo de um dispositivo que ja € usado. Uma vez que a
simplificacdo possui menos elementos que o dispositivo original, algumas jurisdicdes
consideram que uma frase fechada supera o estado da técnica do dispositivo original para fins
de antecipacdo (por exemplo, novidade). Entretanto, o Escritério Nacional de Patentes pode
também considerar a referéncia original como invalidacdo do estado da técnica para fins de
evidéncia (por exemplo, atividade inventiva). O agente de propriedade industrial precisara
verificar se as leis das jurisdicbes de interesse suportam uma interpretacdo de frases de
transicdo fechadas, as quais irdo auxiliar o cliente na obtencao de seus objetivos. Em resumo,
um agente de propriedade industrial ird sempre melhor servir aos interesses de seu cliente,
emendando as reivindicacGes para evitar o estado da técnica, mas, de uma maneira tal, que
ainda torne dificil a um concorrente impedir facilmente a reivindicacao; a melhor maneira de
se conseguir isso, normalmente, € a adicdo de correcdes esclarecedoras para as reivindicacoes,
em vez de utilizar uma frase de transicdo fechada. Podem existir particulares exemplos em
gue para um tipo tecnoldgico especifico de invencao, tal como, biotecnologia, as frases
fechadas possam ser ligeiramente mais provaveis de surgir. Quando da redacdo de
reivindicagdes, € importante para o agente de propriedade industrial saber quais frases de
transicdo sdo consideradas terminadas em aberto ou consideradas fechadas nas jurisdi¢fes de
interesse. Os colegas estrangeiros associados ao agente de propriedade industrial podem ser
de grande valia na informacéo ao mesmo dos regulamentos locais. Por exemplo, na Australia,
0 termo “compreendendo”, algumas vezes tem sido interpretado como uma frase de transicao

fechada restrita — exatamente o oposto da interpretacdo de diversos paises. Portanto, uma
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reivindicacdo terminada em aberto no Reino Unido deve usar o termo de transicao
“compreendendo”, enquanto que, uma reivindicagdo exatamente do mesmo escopo na
Australia, deve usar o termo “incluindo” como sua expressdo de transicdo. E extremamente
importante que os agentes de propriedade industrial aprendam quais termos sdo considerados
terminados em aberto e fechados, segundo as leis e praticas de seus paises. Ao utilizar uma
expressao errada, podera ser significativamente limitado o escopo de protecdo provido pela

patente.

Corpo da Reivindicagdo: O corpo de uma reivindicacdo € a porcéo que segue a frase de

transicdo. O corpo da reivindicacao relata os elementos e limita¢fes da reivindicacdo. O corpo
também explica como os diferentes elementos existem em relacionamento entre si.

Basicamente, o corpo da reivindicacao relata e relaciona todos os elementos da reivindicacao.

EXEMPLO:

O corpo de uma reivindicacdo de dispositivo cobrindo uma mesa pode ser lido como:

1. Um dispositivo para sustentacéo de itens, compreendendo:
- pelo menos uma perna; e
- uma parte superior configurada para apoiar pelo menos uma perna.
Nessa reivindicacdo, o corpo relata os dois elementos, “pelo menos uma perna” e

“uma parte superior” que € suportada por pelo menos uma perna. O corpo da reivindicacdo
também liga a perna a parte superior. Uma reivindicacdo de patente ndo pode ser
simplesmente uma listagem de partes: elas devem ser correlacionadas de alguma maneira, na
medida em gque a maioria dos Escritorios Nacionais de Patentes ndo irdo reconhecidamente
deferir reivindicacdes de patente que sejam simples listagens de partes. Dessa forma, a
reivindicacdo acima provavelmente serd rejeitada, se a redacao fosse a seguinte:

1. Um dispositivo para sustentacdo de itens, compreendendo:
- quatro pernas;
- 16 parafusos; e
- uma parte superior.

sugestdo Profissional: A maioria dos paises segue uma doutrina de “reivindicacdo
periférica”, em que as reivindicacdes estabelecem os limites externos para o escopo de
protecdo da patente. A menos que acontega de vocé depositar as reivindicagfes em uma
jurisdicéo que siga uma doutrina de “reivindicacéo central”, onde as reivindicagdes
identificam o “centro” da invencgdo patenteada, é de suma importancia se usar os limites do
escopo de protecédo estabelecidos.
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2.  Reivindicagdes de duas Partes ou Reivindicacfes de Aperfeicoamento

Em uma reivindicacdo de duas partes (também conhecida como reivindicacdo de
aperfeicoamento ou reivindicacdo de Jepson), o preambulo da reivindicacao divulga o estado
da técnica mais relevante conhecido e o corpo da reivindicacdo caracteriza o aperfeicoamento
da invencdo. O predmbulo e o corpo sdo ligados por uma locucdo de transicdo restrita, que
sinaliza que a reivindicacdo € uma reivindicacdo de duas partes ou reivindicacdao de Jepson.
Assim, as reivindicacfes de duas partes ainda apresentam um predmbulo, uma transicdo e um
corpo, conforme discutido na secdo “Partes de uma Reivindicacdo” exposta acima, mas, no
caso de uma reivindicacdo de duas partes, o predmbulo é a indicacdo do estado da técnica, a
transicdo € uma frase, tal como, ““caracterizado por” e o corpo prové a novidade.

Na Europa, como exemplo, o predmbulo é seguido pela locucédo “caracterizado pelo fato
de que” ou “caracterizado por”. Nos EUA, o preambulo é geralmente seguido pela frase de
transicdo “em que o aperfeicoamento compreende”. O preambulo, geralmente, deve se referir
a uma unica porcdo do estado da técnica, uma vez que o preambulo é considerado uma

admissdo subtendida, que € justamente o estado da técnica.

EXEMPLO:
Um exemplo de uma reivindicacdo de duas partes ou reivindicacdo de Jepson é

apresentado abaixo:

1. Um léapis tendo uma borracha, em que o aperfeicoamento compreende um
efeito luminoso fixado ao lapis.

Assim, nessa reivindicacdo, um l&pis tendo uma borracha é o relevante conhecido

estado da tecnica e o aperfeicoamento reivindicado € o efeito luminoso fixado ao lapis.

Algumas jurisdi¢des, como o EPO, tem uma preferéncia para reivindicagdes de duas
partes. O EPO aconselha que os requerentes devam seguir a formulagdo de duas partes nas
reivindicagdes, onde, por exemplo, se observa que é evidente que a invengdo se concretiza em

um distinto aperfeicoamento em uma combinacdo antiga de partes ou etapas. Como é o caso
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da maioria das regras criadas para comprovar eficiéncia burocratica, essa “preferéncia” € um
pouco flexivel na pratica atual. (Um exame em curso das patentes expedidas pelo EPO, revela
muitas reivindicacdes diferentes do formato de duas partes). Portanto, os agentes de
propriedade industrial precisam considerar se a conformidade com a preferéncia de duas
partes € de melhor interesse para o cliente, visto que isso requer uma explicita admissdo de
certas partes das reivindicacdes, as quais sdo definitivamente encontradas no estado da
técnica. Alguns agentes de propriedade industrial podem desejar redigir as suas reivindicagoes
de uma forma convencional no inicio e, depois, se o examinador solicitar (e/ou como
determinado), na forma de duas partes. Em outras ocasifes, o cliente pode ser melhor
atendido através da redacdo das reivindicacbes, desde o inicio, no formato de duas partes,
dada a natureza da invencao e ao estado da técnica.

O EPO recomenda que a primeira parte de tais reivindicacdes contenha uma disposicao
indicando ““a designacdo da matéria da invencdo”, isto €, o campo técnico geral do aparelho,
processo, etc., ao qual a invencdo se refere, sequido de uma indicacdo das “caracteristicas
técnicas necessarias para definicdo da matéria reivindicada, mas, que, em combinacéo,
constitua parte do estado da técnica”. Essa indicacdo das caracteristicas do estado da técnica
se aplica somente para as reivindicacGes independentes, ndo se aplicando para as
reivindicacdes dependentes. Assim, tais indicacGes sdo necessarias, apenas para referir
aquelas caracteristicas do estado da técnica que sdo relevantes para a invencgao.

Assim, por exemplo, se a invencao se refere a uma camera fotografica, mas a atividade
inventiva se refere inteiramente ao obturador, seria suficiente que a primeira parte da
reivindicacdo fosse lida como: “Camera fotogréafica incluindo um obturador focal plano”, ndo
havendo nenhuma necessidade de se referir também as outras caracteristicas conhecidas de
uma camera, tais como, lente e visor. A segunda parte ou “por¢cdo de caracterizacdo” deve
indicar as caracteristicas que a invengdo adiciona ao estado da técnica, isto &, as
caracteristicas técnicas para as quais, em combinacdo com as caracteristicas indicadas na
primeira parte, a protecéo é solicitada.

Embora expresse uma preferéncia por reivindicaces de duas partes, o EPO considera

que tais reivindicagfes sdo inadequadas em algumas circunstancias. Assim, a natureza da
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invencdo pode ser tal que a sua forma de ser reivindicada a torna inadequada, por exemplo,
pelo fato de que poderia se divulgar um panorama distorcido ou enganado da invengdo ou do
estado da técnica. Exemplos de tipos de invencdo que possam precisar de uma diferente

apresentacdo incluem:

. a combinacdo de conhecidos nimeros inteiros de igual posicao, onde a
atividade inventiva reside somente na combinagéo;

(in). a modificagdo, diferentemente da adigdo, de um processo quimico
conhecido, por exemplo, mediante omissao de uma substancia ou
substituicdo de uma substancia por outra; e

(iii). um sistema complexo de partes funcionalmente correlacionadas, onde a
atividade inventiva se refere a mudancas em diversas destas partes ou em
mudancas de seus inter-relacionamentos.

Nos exemplos (i) e (ii), a forma de reivindicacdo de duas partes pode ser artificial e
inadequada, enquanto no exemplo (iii) ela pode levar a uma reivindicagcdo desordenadamente
longa e envolvida. Outro exemplo em que a forma de reivindicacdo de duas partes pode ser
inadequada, é quando a invengdo € um novo composto quimico ou um grupo de compostos. O
EPO ainda informa que outros casos surgirdo, em que 0 requerente é capaz de prover
convincentes razdes para formulacdo da reivindicagdo numa forma diferente da forma de duas

partes.

3. Reivindicagdes de Meios-mais-Fungio

As reivindicacdes de meios-mais-funcéo relatam elementos que ndo possuem estruturas
especificamente definidas, ou seja, relatam fungdes executadas por estruturas divulgadas no
relatério descritivo. A interpretacdo das reivindicagdes de meios-mais-funcdo varia em cada
jurisdicéo, e, até mesmo, dentro das préprias jurisdi¢cdes no decorrer do tempo.

Uma determinada jurisdicdo pode, por exemplo, interpretar uma reivindicagdo de
meios-mais-funcdo, como os meios divulgados no relatorio descritivo da patente para
executar a fungéo descrita, mais 0s equivalentes razoaveis desses meios. As reivindicacfes de
meios-mais-funcdo podem receber uma interpretacdo ampla ou restrita em uma determinada

jurisdicdo, uma vez que as reivindicagfes ndo definem especificamente a estrutura. Os
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envolvidos em litigio em casos de violacdo de patente, despendem consideraveis esforcos
discutindo se uma determinada reivindicacdo é ou ndo uma reivindicacdo de meios-mais-

funcéo.

EXEMPLO:

O formato de uma reivindicacdo classica de meios-mais-funcdo é o uso da palavra
“meios”, seguido de uma funcdo. Por exemplo, se a invencao consistir de um dispositivo para
cozimento de arroz, uma reivindicacdo no formato meios-mais-funcdo deve ser lida como:

1. Um dispositivo para cozimento de arroz, compreendendo:

- meios para confinar o arroz; e
- um aquecedor configurado para aquecer 0os meios de confinamento do
arroz.

Nesse exemplo, observa-se que ao inves de relatar uma estrutura de confinamento de
arroz pelo nome (por exemplo, panela), nos referenciamos 0s meios ou um dispositivo que
executa a funcdo de confinamento de arroz. Ao proceder assim, nos evitamos 0 uso de um

nome especifico e, em vez disso, relatamos a funcdo que o mesmo excuta.

Nem todos os elementos em uma reivindicacdo de meios-mais-funcdo precisam ser
elementos de meios. Em outras palavras, cada elemento da reivindicacdo pode receber um
tratamento diferente. Considere, por exemplo, que uma reivindicacdo relate trés elementos,
dois, no formato de meios-mais-funcdo e um que relata um elemento estrutural (tal como, o
“aquecedor”, indicado acima). O elemento estrutural, geralmente, serd construido de acordo
com o seu significado comum na técnica. Cada um dos dois elementos meios-mais-funcao
sera construido mediante inicial determinacdo da fungdo descrita e, depois, respectiva
determinacdo da estrutura divulgada no relatdrio descritivo para execucdo da funcao.

As reivindicagOes de meios-mais-funcdo sao de grande ajuda em jurisdigdes onde tais
reivindicagcbes recebem interpretacdo mais ampla que nas reivindicagdes que relatam

especificamente um elemento estrutural. As reivindicagdes de meios-mais-fun¢do séo ainda
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de grande ajuda em jurisdicdes que nao necessariamente produzem uma ampla interpretacédo
para as reivindicacfes de meios-mais-fungdo, mas, entretanto, interpretam tais reivindicagdes
diferentemente das reivindicacdes onde as limitacOes estruturais sdo afirmativamente
descritas. A “diferenca”, seja la qual for, permite uma faixa de cobertura de reivindicacédo
mais completa — supondo que o titular da patente inclui ambos os tipos de reivindicacdo nesse
pedido de patente. Também, a interpretacdo das reivindicacdes pelos tribunais tem a tendéncia
de se modificar com o passar do tempo. Assim, no tempo de vida de aproximadamente 20
anos de uma patente, um tribunal que interpretou as reivindicacdes de meios-mais-funcédo de
modo especifico no primeiro ano da patente, deve ter adotado uma interpretacdo relativamente
mais ampla pelo décimo primeiro ano da patente (quando a patente realmente entra em litigio
pela primeira vez).

Entretanto, o agente de propriedade industrial deve ter em mente que caso sejam
utilizadas as clausulas de meios-mais-funcédo, geralmente, elas deverdo ser acompanhadas por
uma adequada descricdo no relatério descritivo, que claramente define uma estrutura para
realizacdo da funcdo descrita. O agente de propriedade industrial deve estabelecer, sempre,
uma suficiente estrutura no pedido de patente, sem levar em consideracdo o tipo de
reivindicacdo que esta sendo usada. Uma preocupac¢do, mais ainda particular, do agente de
propriedade industrial, ao usar reivindicacGes de meios-mais-funcéo € de evitar uma descricéo
desnecesséria da estrutura ou ndo torna-la clara no relatério descritivo, exatamente conforme
0 conjunto de estruturas executadas pela funcdo, proporcionando, de maneira inadvertida, a
um réu de litigio de patente, argumentos para uma interpretacdo de reivindicacao restrita.

Caso a reivindicacdo utilize, por exemplo, a locucdo “meios de fixacdo”, entdo o
relatorio descritivo deve claramente definir quais sdo esses meios de fixacdo, por exemplo, se
sdo do tipo fitas, adesivos, rebites e/ou quaisquer outros tipos de fixadores. De outro modo, se
a reivindicacdo estd sob litigio no tribunal, o mantenedor da patente pode ficar a mercé do
tribunal (e de seu opoente) para interpretacdo do termo “meios de fixacdo” e deve acabar
recebendo uma interpretacdo muito mais restrita do que aquela que o inventor realmente tinha

em mente.
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4.  Pontuacdo da Reivindicacao

Para os leigos, pode parecer ilogico, confuso ou, talvez, at¢é mesmo uma
desconsideracéo, discutir algo tdo fundamental, como é o caso de como uma reivindicacao de
patente deve ser pontuada. Muitos dos tdpicos relativos as reivindicacbes de patente sao,
certamente, muito mais excitantes que a pontuacdo. Entretanto, praticamente, cada Escritério
Nacional de Patentes estabelece normas rigidas no que diz respeito a como as reivindicagoes
de patente devem ser pontuadas, e ndo ird conceder patente para um pedido de patente, a
menos que/até que, essas regras de aspecto arbitrario, sejam precisamente seguidas. Assim, se
0 agente de propriedade industrial focar apenas nas matérias de harmonizacdo das suas
reivindicacdes de patente, conforme as necessidades comerciais do cliente, ndo entendendo,
contudo, o adequado formato da reivindicacdo de patente, ele ira descobrir que seu outro
modo de redacdo profissional da reivindicacdo de patente nunca sera emitido por nenhum
Escritorio Nacional de Patentes, em qualquer parte do mundo.

Uma virgula, geralmente, separa o preambulo da frase de transicdo e uma virgula,
geralmente, separa a por¢do de transicdo do corpo da reivindicagdo. O corpo da reivindicacao
em si, geralmente, é interrompido por pequenos paragrafos, os quais definem os elementos
I6gicos da reivindicacdo. Muitas jurisdicdes ndo possuem leis especificas exigindo tal
pontuacdo, mas, o agente de propriedade industrial deve se esforcar para garantir que a
reivindicacdo seja interpretada como ele pretende. Similarmente, em muitas jurisdi¢cbes, um
“elemento” de reivindicacdo ndo deve apresentar um significado preciso e/ou legal, onde
todas as palavras de uma reivindicacdo sdo simples “limitacGes” da referida reivindicacao.
Isto dito, o agente de propriedade industrial deve escrever a reivindicacdo de uma maneira que
ndo compliqgue a interpretacdo da reivindicacdo pelo examinador de patentes e,
posteriormente, pelos tribunais e potenciais recebedores de licencas. Portanto, os “elementos”
de uma reivindicacdo, geralmente, sdo separados por semivirgulas e o penultimo elemento

final com a conjuncéo “e”.
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EXEMPLO 1:

Predmbulo, transicao:
Elemento (#1);
Elemento (#2); e
Elemento (#3).

EXEMPLO 2:

Dispositivo, compreendendo:
- uma pluralidade de paginas impressas;
- uma lombada configurada para manter as paginas impressas juntas; e
- uma capa fixada & lombada.

5.  Fundamentos Adequados

Os elementos em uma reivindicacdo de patente devem apresentar os fundamentos
antecedentes corretos. Isso significa que no primeiro momento em que um elemento €
introduzido, deve ser usado o artigo indefinido “um” ou “uma”. Depois, quando se voltar a
referir aos elementos introduzidos anteriormente, o artigo definido “0” ou “dito” devem ser
usados. Um adequado fundamento antecedente ndo é apenas uma boa idéia; como na
gravidade, tal fundamento é a lei. Os quadros reivindicatérios seguintes irdo auxiliar a

explicar o conceito de fundamentos antecedentes adequados.

EXEMPLO 1:

Um dispositivo, compreendendo:
- um lapis; e
- um efeito luminoso fixado ao lapis.

EXEMPLO 2:

O dispositivo descrito na reivindicacdo 1, em que o efeito luminoso é fixado de modo
destacavel ao lapis.

EXEMPLO 3:

O dispositivo descrito na reivindicacao 2, em que o lapis é de cor vermelha.
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Observe que na reivindicacdo 1, nés introduzimos o “lapis” pela primeira vez, fazendo
referéncia ao mesmo como “um lapis”.Na mesma reivindicacdo, nds também introduzimos o

efeito luminoso pela primeira vez, como “um efeito luminoso”. Entretanto, quando nds

desejamos especificar que o efeito luminoso foi fixado ao lapis, nds nos referimos ao lapis
como “o lapis”. O uso da palavra “0” sinalizou que o lapis foi aquele que havia sido
anteriormente definido na reivindicacdo. De outro modo, haveria ambiglidade, no caso do
lapis ser 0 mesmo lapis ou outro lapis. As palavras “0” e “dito” sdo intercambiaveis na
redacdo das reivindicacdes (“dito” € um termo legal, antiquado, para a maioria das pessoas,
enguanto “0” € uma tentativa de tornar a linguagem mais acessivel para os ndo-advogados).
Se nos desejassemos redigir outra reivindicacdo dependente, a qual seria referida a outro
lapis, entdo, nds precisariamos distinguir o primeiro lapis descrito do segundo lapis descrito.
Isso, normalmente, ¢ feito mediante descri¢cdo de um “primeiro” elemento e, depois, descri¢cdo
de um “segundo” elemento, e assim por diante. Uma alternativa onde haveria apenas um
pequeno nimero de elementos, é se referir ao primeiro como “um” elemento, e ao segundo

como “outro” elemento. A seguir, alguns exemplos:

Um primeiro elemento, conectado a um segundo elemento, em que o primeiro
elemento...

Um dispositivo, acoplado a outro dispositivo, em que o outro dispositivo apresenta uma
maior capacitancia que o dispositivo...

Em cada novo guadro reivindicatorio, o fundamento antecedente deve ser restabelecido.
Assim, em outro quadro reivindicatério, o agente de propriedade industrial precisa prover
novamente um adequado fundamento antecedente para o elemento “lapis”.

Na realidade, cada reivindicacdo independente precisa ser redigida independentemente e
com um adequado fundamento antecedente. Por exemplo, se uma nova reivindicagdo é para
ser redigida como uma reivindicagdo independente para a invencdo acima, ela deve ser lida

como:

EXEMPLO 4:
Um dispositivo, compreendendo:
- um lapis;
- um efeito luminoso fixado ao lapis, em que o efeito luminoso € fixado
de modo destacavel ao lapis.
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6.  Referéncias Numéricas e Expressdes entre Parénteses

Em algumas jurisdicdes, as reivindicacdes sdo solicitadas e/ou exigidas de relatar as
referéncias numéricas associadas a particulares elementos nos desenhos do pedido de patente.
Assim, se a Figura 1 da patente mostrar uma memoria de computador e essa memdria de
computador for referenciada, por exemplo, por “123”, e se as reivindicacOes relatarem essa
particular memdria de computador, o elemento de memoria de computador serad seguido pela

referéncia numeérica <“123”.

EXEMPLO:

Um dispositivo, compreendendo:
- uma pluralidade de paginas impressas (11);
- uma lombada (14) configurada para manter as paginas impressas (11) juntas;
e
- uma capa (21) fixada a lombada (14).

Os numeros entre parénteses sao as referéncias numéricas dos desenhos do pedido de
patente.

Assim, se 0 pedido de patente contiver desenhos e a compreensao das reivindicagdes
puder ser aperfeicoada pelo estabelecimento da conexdo entre as caracteristicas mencionadas
nas reivindicacbes e os correspondentes sinais de referéncia nos desenhos, deverdo ser
colocados sinais apropriados de referéncia entre parénteses, apds as caracteristicas
mencionadas nas reivindicacfes. Caso exista um grande nimero de diferentes modalidades,
apenas os sinais de referéncia das modalidades mais importantes, geralmente, precisardo ser
incorporados na(s) reivindicacdo(des) independente(s).

Quando as reivindicagdes sdo descritas em um formato de duas partes, os sinais de
referéncia devem ser inseridos ndo apenas na parte caracterizante, mas, também, no
predmbulo das reivindicacfes, de acordo com as recomendacbes do EPO. Essa informacéo
pode ndo se aplicar a todas as jurisdigdes.

Os sinais de referéncia, geralmente, ndo sdo considerados como limitativos da extensdo
da matéria protegida pelas reivindica¢des; a sua unica fungdo é tornar as reivindicagdes mais
faceis de serem entendidas. O agente de propriedade industrial pode ainda desejar fazer um

comentario relativo a isso na descrigéo.
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Se for adicionado texto aos sinais de referéncia entre parénteses nas reivindicacoes,
pode surgir uma caracteristica de falta de clareza. Expressées, tais como, “meios de fixacao”
(parafuso 13, prego 14)” ou “conjunto de valvula (sede da valvula 23, elemento de valvula 27
e sede de valvula 28)”, ndo podem ser considerados como simples sinais de referéncia, mas,
como “caracteristicas especiais”. Conseqlientemente, ndo fica claro se as caracteristicas
adicionadas aos sinais de referéncia sdo ou ndo limitativas. Conseglientemente, essas
caracteristicas entre parénteses ndo sdo geralmente deferidas ou recomendadas. Entretanto,
referéncias adicionais a esses numeros, em que particulares sinais de referéncia, tais como
“(13 — Figura 3; 14 — Figura 4)” sdo inquestionaveis, devendo ser encontradas em muitas
jurisdicoes.

Em algumas jurisdicdes, a falta de clareza pode também surgir com expressfes entre
parénteses que ndo incluem os sinais de referéncia, por exemplo, “tijolo moldado (de
concreto)”. Ao contrario, as expressdes entre parénteses com um significado geralmente
aceito sdo permissiveis, por exemplo, (met)acrilato”, que é conhecido como uma abreviagédo
para “acrilato e metacrilato”. Portanto, é inquestionavel o uso de parénteses, geralmente, em

férmulas quimicas ou matematicas.

7.  Expressoes Tipicas das Reivindicacbes

NOs ja vimos que palavras como “compreendendo” possuem um significado especial
guando aplicadas nas reivindicagbes. Similarmente, outras palavras podem possuir
significados especiais quando aplicadas as reivindicacfes de patente. Algumas palavras sao
usadas para definir ainda uma estrutura ou prover uma funcao associada a uma dada estrutura.
Algumas dessas palavras incluem “em que”, “pelo que”, “de modo que” e “de modo a”. O
agente de propriedade industrial deve conhecer como os tribunais nas jurisdigdes de interesse
tém optado para interpretar essas palavras e, entdo, deve usar as mesmas de uma maneira
apropriada quanto a sua interpretagéo legal.

Por exemplo, o termo “em que uma clausula” é geralmente usado para relatar uma
funcdo, operagdo ou resultado que flui da estrutura ou fungdo anteriormente descrita da

reivindicagdo. Assim, o termo “em que clausulas” deve ser usado quando o resultado
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necessariamente segue a estrutura ou funcdo descrita. Por exemplo, se nés desejarmos
reivindicar um folder para guardar arquivos, a reivindicacdo em um formato de “em que”

deve ser lida da seguinte forma:

1. Um folder para guardar arquivos, em que o folder é configurado para receber
0S arquivos...

8.  Elementos Multiplos

Muitos Escritorios Nacionais de Patentes exigem reivindicagdes que descrevam pelo
menos dois elementos. Uma reivindicacdo de patente sem muitas limitagcbes pode ser
impossivelmente ampla. Alguém pode facilmente verificar a necessidade dessa regra, ao

comparar as duas reivindicacgdes a segulir.

EXEMPLO 1:

Um computador, compreendendo:
- um processador.

EXEMPLOZ:

Um computador, compreendendo:
- um processador;
- uma memoria; e
- um barramento configurado para transmitir dados entre a memaria e o processador.

A reivindicacdo do primeiro exemplo acima ndo informa muito ao leitor sobre o
computador, além de que é algo que contém um processador. Logicamente, o relatério
descritivo ira definir para n6s um processador e podemos supor gque 0s processadores existem
no estado da técnica. Assim, o requerente se faz presente, reivindicando alguma coisa que
contenha um processador, especialmente se o preambulo ndo for considerado como sendo
limitativo. Tal tipo de reivindicacdo é impossivelmente ampla — pode-se ler em um quadro em
gue um processador é despachado, desde que nds ndo sabemos nada mais sobre
computadores, diferente daquilo que s@o estruturas contendo processadores. A segunda

reivindicagdo proporciona um lote de maior estrutura e definigdo para os computadores.
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9.  Elementos Alternativos

Muitas jurisdi¢cbes permitem uma Unica reivindicacdo de patente conter elementos
alternativos. Estes, normalmente, sdo referidos como “grupos de Markush”. Essas
reivindicacdes podem simplificar a tarefa do agente de propriedade industrial na preparacéao
de um quadro reivindicatorio completo. A seguir, iremos discutir “quadros reivindicatérios” e
“reivindicacOes dependentes”. Uma reivindicacdo, tanto independente como dependente, pode
apresentar alternativas, desde que o numero e a apresentacdo de alternativas em uma unica
reivindicacdo ndo torne a reivindicacdo obscura ou dificil de construir e desde que a
reivindicacdo atenda as exigéncias quanto a unidade da invencao. (Ver o Capitulo VII, Secédo
K, abaixo). No caso de uma reivindicacdo definir alternativas (quimicas ou nao-quimicas),
isto é, um assim chamado ‘“grupamento de Markush”, a unidade de invencdo deve ser
considerada como presente se as alternativas forem de natureza similar e puderem ser
adequadamente substituidas por outras.

Suponha, por exemplo, que um processo quimico possa ser executado com “cobre”,
“chumbo” ou “ouro”. O agente de propriedade industrial poderia pensar em um ou mais
termos abstratos que unissem as trés escolhas, tal como, o termo “metal”. Entretanto, o
referido agente (e o inventor) podem néo ter certeza de que o processo poderia funcionar com
qualquer metal. De fato, o inventor pode saber, com certeza, que o processo ndo funcionaria
com mercurio. Consequentemente, o agente de propriedade industrial ndo pode usar o termo
mais abstrato “metal” na reivindicacdo. O agente de propriedade industrial e o inventor
podem ndo saber um melhor termo abstrato para os trés metais que funcionam com a
invencdo. O agente de propriedade industrial pode redigir trés reivindicacdes independentes —
uma dirigida para o “cobre”, uma dirigida para o “chumbo” e uma dirigida para o “ouro”.
Mas, gracas aos grupos de Markush, o agente de propriedade industrial pode simplesmente
redigir uma reivindicacdo independente que seja lida como: “um metal selecionado do grupo
que consiste de cobre, chumbo e ouro”. O uso do grupo de Markush ndo se limita as
invengdes quimicas, embora, a técnica originada na pratica de patente quimica seja mais

provavelmente empregada na pratica quimica do que em outras areas tecnoldgicas.
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Um grupo de Markush ndo deve ser ambiguo. Além disso, o agente de propriedade
industrial deve ter a certeza de que o grupo de Markush é o método mais apropriado de
reivindicacdo da invencdo, antes de utilizar o mesmo. No exemplo acima, supondo, por
exemplo, que o ferro pudesse também ser adequado para funcionar com a invencdo — 0
proposto grupamento de Markush néo protegeria diretamente as modalidades da invencgéo que
usaram o ferro. Assim, o agente de propriedade industrial deve sempre se esforcar para redigir

reivindicacdes que cubram todas as modalidades patentedveis da invencéo.
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C. Quadro Reivindicatorio

Um quadro de reivindicacBes em um relatdrio descritivo de patente, normalmente, ird
incluir uma ou mais reivindicagdes independentes (ou principais) e um ndmero de
reivindicacdes dependentes ou secundarias (ou sub-reivindica¢des) que dependem de uma ou
mais reivindicacdo(des) independente(s) precedente(s). Todos os pedidos de patente devem
conter pelo menos uma reivindicacdo “independente” dirigida para caracteristicas essenciais
da invencado, isto €, aquelas caracteristicas necessarias para satisfazer as exigéncias legais de
novidade e atividade inventiva. Cada reivindicacdo independente pode ser seguida de uma ou
mais reivindicacdes dependentes, concernente a modalidades mais especificas da invencao,
descritas na reivindicacdo dependente. Qualquer reivindicacdo relativa a uma particular
modalidade inclui, também, as caracteristicas essenciais da invencdo descritas na
correspondente reivindicacao independente.

Qualquer reivindicacdo que seja referida a uma outra reivindicacao, ira incluir todas as
caracteristicas da outra reivindicacdo, mesmo que estas ndo sejam descritas de forma
explicita. As reivindica¢Ges contendo referéncias a outras reivindicacdes, sdo chamadas de
“reivindicacfes dependentes”. Uma vez que uma reivindicacdo dependente ndo define por si
sO todas as partes que caracterizam a matéria que a mesma reivindica, expressées como
“caracterizado pelo fato de que” ou “caracterizado por” ndo sdo necessarias em tal
reivindicacdo, mas, entretanto, sdo permissiveis. Uma reivindicacdo que define adicionais
detalhes de uma invencdo pode incluir todas as caracteristicas de outra reivindicacdo
dependente e deve entdo voltar a se referir a tal reivindicacdo. Também, em alguns casos, uma
reivindicacdo dependente pode definir uma particular caracteristica ou caracteristicas que
possam ser apropriadamente adicionadas a mais de uma reivindicacdo anterior (independente
ou dependente). Segue que existem diversas possibilidades de uma reivindicagdo dependente
poder se referir de novo a uma ou mais reivindicagdes independentes, a uma ou mais

reivindicacdes dependentes ou a ambas reivindicagdes independente e dependente.
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1. Reivindicac¢des Independentes

As reivindicagdes independentes em uma patente representam as reivindicagdes mais
amplas. Algumas reivindicacdes independentes sdo mais amplas que outras reivindicacoes
independentes, mas uma dada reivindicacao independente € sempre mais ampla que qualquer
reivindicacdo que dependa da mesma. Uma reivindicacdo independente é uma reivindicacao
que se dispde de modo isolado e ndo precisa uma limitacdo de outra reivindicacdo a fim de
completa-la. Casa quadro reivindicatorio comega com uma reivindicagdo independente.

Um pedido de patente pode apresentar mais de uma reivindicacdo independente. Por
exemplo, algumas vezes, uma Unica invencdo deve abranger diversos e diferentes conceitos
inventivos, em cujo caso, ndo é possivel se ter uma reivindicacdo ampla que cubra todos os
diferentes conceitos inventivos. Em geral, essa € uma maneira de se ter diversas
reivindicacdes independentes, cada uma, separadamente cobrindo um diferente conceito
inventivo.

Os diversos tipos de reivindicacBes, os quais discutiremos a seguir, constituem um
diferente aspecto de abrangéncia de reivindicacdo. Assim, um agente de propriedade
industrial pode relatar diversas e diferentes reivindicacdes independentes de dispositivo, cada
reivindicacdo cobrindo um diferente conceito inventivo e, ainda, para 0 mesmo conceito
inventivo, o agente de propriedade industrial pode relatar diversas das reivindicacdes, de
modo a ter diferente escopo ou abrangéncia.

Algumas jurisdicdes, como no caso do EPO, podem preferir que o nimero de
reivindicacdes independentes seja limitado a uma reivindicacdo independente, em cada
categoria. Entretanto, o EPO proporciona diversas excecOes para essa preferéncia, tais como,

as situacdes seguintes, onde o desvio desse principio pode ser facilmente aceito:

(i) exemplos de uma pluralidade de produtos intercorrelacionados:
(@ plugue e tomada;
(b) transmissor-receptor;
(c) produto(s) intermediario(s) e produto quimico final;
(d) medicamento a base de gene/construcao de gene/hospedeiro/proteina.

(i) exemplos de uma pluralidade de diferentes usos inventivos de um produto ou
dispositivo:
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(@) segundo ou posteriores usos médicos no formato de reivindicacdo de uma
reivindicagdo do tipo “segundo uso médico”.

(iii) exemplos de solugdes alternativas para um particular problema:
(@ um grupo de compostos quimicos;
(b) dois ou mais processos para a fabricacdo de tais compostos.

Conforme mencionado anteriormente, existem algumas regras de comprovada eficiéncia
burocratica. Muitos agentes de propriedade industrial acham que as regras limitativas de
reivindicacdo ndo sdo, em particular, satisfatoriamente vigentes e/ou que excecOes sao faceis
de se encontrar. Como regra geral, entre os trés maiores Escritorios Nacionais de Patentes do
mundo, as patentes do EUA tendem a apresentar as maiores reivindicacles; as patentes
Japonesas tendem a ter as menores reivindicacdes e 0 EPO tende a ser de nivel intermediario.
Como se procede com relacdo a todas as matérias de patentes, o agente de propriedade
industrial deve se esforcar para garantir que o seu cliente tenha concordado com o apropriado
nimero de reivindicacbes para a sua invencdo. A experiéncia ira ensinar a0 mesmo, 0
momento em que a adi¢do de mais reivindicacdes alcanca o ponto de diminuicdo de retorno,
em termos de custo adicional, com excesso de taxas de reivindicacéo, taxas de anuidades, etc.

Ao variar a abrangéncia da reivindicacdo, se proporciona um forte suporte contra 0s
argumentos de que todas as reivindicacdes de uma patente sdo invalidas em relacdo ao estado
da técnica. Mesmo depois de um examinador de patentes aprovar um pedido de patente para
ser deferida uma patente, uma terceira parte pode tentar invalidar esta patente. Assim, ao se
ter reivindicacdes de escopo variavel, se proporciona a garantia contra a possibilidade de
argumentos de invalidade, que possam surgir do estado da técnica conhecido pelo inventor,
agente de propriedade industrial ou examinador de patentes, durante o processamento da
patente. De fato, ndo € fora do comum que o melhor estado da técnica seja encontrado pelo
réu durante litigio por violacdo de patente.

Uma reivindicacdo independente, geralmente, deve especificar as caracteristicas
essenciais necessarias para definir a invengdo, exceto que tais caracteristicas sejam implicadas
pelos termos genéricos usados, por exemplo, uma reivindicagdo descrita para uma bicicleta,
geralmente, ndo precisa mencionar a presenca de rodas. Quando a patenteabilidade depende

de um efeito técnico, as reivindicagdes geralmente, devem ser redigidas de modo a incluir
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todas as caracteristicas técnicas da invengdo que sdo essenciais para o efeito técnico. Em
outras palavras, as reivindicacfes sevem ser claras e dirigidas para o cerne da invencao.

Se uma reivindicacéo €é descrita para um processo de producédo do produto da invencéo,
0 processo conforme reivindicado deve ser tal que, quando realizado de uma maneira que
pareca razoavel para um especialista versado na técnica, necessariamente apresente como seu
resultado final aquele particular produto; de outro modo, existe uma inconsisténcia interna e,
portanto, falta de clareza na reivindicacdo. No caso de uma reivindicacdo de produto, se o
produto for de um tipo bem conhecido e a invencdo, em certos aspectos, residir numa
modificacdo da mesma, é suficiente, geralmente, que a reivindicacao claramente identifique o
produto e especifique o que é modificado naquele modo. Similares consideracdes se aplicam

para reivindicacOes descritas para um dispositivo.

2. Reivindicac6es Dependentes

Uma reivindicacdo dependente é aquela que depende de outra reivindicacdo — tanto de
uma reivindicacao independente como de outra reivindicacdo dependente. Essas dependéncias
sdo sinalizadas pela identificacdo da reivindicacdo de origem. Por exemplo:

“2. O dispositivo de acordo com a reivindicacdo 1, compreendendo ainda...”,
indica que a referida reivindicacao 2 é dependente da reivindicacdo 1.

O formato de uma reivindicacdo dependente proporciona, em realidade, um pouco mais
do que um mecanismo de economia de tempo e dinheiro. Ao referenciar uma outra
reivindicacdo, a reivindicacdo dependente esta informando que ela inclui integralmente o teor
da reivindicacdo de origem, mais ainda toda a matéria recém-descrita na propria reivindicacdo
dependente. As reivindicacfes dependentes tendem a ser consideravelmente mais curtas que
as reivindicacgdes independentes e as novas patentes, algumas vezes, erroneamente acreditam
que as reivindicacOes dependentes sdo mais amplas que as reivindicagOes independentes,

quando o oposto é o correto.
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EXEMPLO:

Suponha que uma reivindicacdo independente seja lida como:

1. Um dispositivo, compreendendo:
- um lapis; e
- uma borracha fixada ao lapis.

Suponha uma reivindicacao 2, dependente, sendo lida como:
2. O dispositivo de acordo com a reivindicagdo 1, compreendendo ainda:
- um efeito luminoso fixado ao lapis.

Suponha uma reivindicacao 3, dependente, sendo lida como:
3. O dispositivo de acordo com a reivindicagdo 2, compreendendo ainda:
- um botéo de liberacao de grafite de lapis, fixado ao lapis.

A integridade da reivindicacgdo 2 inclui todo o texto afirmativamente descrito na
reivindicagdo 2, mais todo o texto da reivindicacdo 1. Assim, a reivindicagdo 2 é agora lida
como:

2. Um dispositivo, compreendendo:
- um lapis;
- uma borracha fixada ao lapis; e
- um efeito luminoso fixado ao lapis.

De modo similar, a reivindicacdo 3, a qual depende de ambas as reivindicagdes 1 e 2, é
agora lida como:

3. Um dispositivo, compreendendo:
- um lapis;
- uma borracha fixada ao lapis;
- um efeito luminoso fixado ao lapis; e
- um botéo de liberacao de grafite de lapis, fixado ao lapis.

As reivindicacOes dependentes devem ser agrupadas do modo mais apropriado possivel.
Portanto, a disposicdo deve ser tal, que possibilite a associacdo de reivindicacOes
correlacionadas ser facilmente determinada e o seu significado na associacao ser facilmente
construido. De nenhuma maneira, pode uma reivindicacdo dependente estender o escopo de
protecdo da invencao definido na correspondente reivindicagdo independente.

Um examinador de patentes, algumas vezes, ira deferir uma reivindicacdo dependente,
em relacdo ao estado da técnica e, simplesmente, contestar que a reivindicacdo depende de

uma reivindicacdo independente rejeitada. Isso significa que o requerente da patente pode
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obter uma patente mediante simples cancelamento da reivindicacdo independente rejeitada (e
quaisquer outras reivindicacdes dependentes intervenientes) e adicionar as limitacdes
canceladas a reivindicacdo dependente que pode ser concedida. O agente de propriedade
industrial pode também corrigir as outras reivindicacbes no pedido de patente, de modo a
depender da recém-construida reivindicacdo independente (anteriormente, dependente).
Logicamente, o agente pode decidir ndo aceitar a concessdo da reivindicacdo dependente e

continuar a discutir a patenteabilidade da reivindicacdo de origem.

EXEMPLO:

Considere que as reivindicacfes 1-3 acima sejam de um pedido de patente que
contenha 10 reivindicagdes dependentes de dispositivos, que dependem, no final, da
reivindicacdo 1 (totalizando 11 reivindicac¢des). Suponha ainda que o examinador de patentes
tenha rejeitado a reivindicacdo 1, mas que tenha achado que a reivindicacao 2 pode ser
concedida, tendo simplesmente rejeitado a reivindicacdo 2 pelo fato dela depender da
rejeitada reivindicacdo 1. Supondo que o cliente tenha concordado, o0 agente de patente pode
tornar a escrever a reivindicacdo 2, de modo a relatar especificamente todas as limitagdes da
reivindicagdo 1 (como foi feito acima). A reivindicacdo 3 ja depende da reivindicagéo 2,
assim, a reivindicacdo 3 ndo precisa ser corrigida. Mas, as reivindicacfes 4-11 dependem da
reivindicacdo 1, logo, essas referidas reivindicagdes precisam ser corrigidas, de modo a
depender da reivindicacdo 2. (Alternativamente, a reivindicacdo 1 poderia ser reescrita
incluindo as limitacGes da reivindicagéo 2 e a reivindicacdo 2 poderia ser cancelada). Tao
logo o agente de propriedade industrial deposita a sua correcdo, o examinador de patentes,
provavelmente, ird deferir o pedido de patente e o cliente, eventualmente, ird obter uma
patente tendo 10 reivindicacdes, apresentando a reivindicacdo 2 como reivindicacao
independente. (Observacao: todos as patentes expedidas comegam com a reivindicacao 1, pelo
fato de que, uma vez o processamento de patente para um pedido de patente tenha terminado,
os Escritorios Nacionais de Patentes, em todo o mundo, renumeram as reivindicacdes, de
modo a comegar com a reivindicacdo 1; por exemplo, a nossa reivindicacdo 2 sera a
reivindicacdo 1 na patente expedida).

Conquanto que os formatos sejam variaveis em cada jurisdicdo, a solicitacdo para
corrigir a reivindicacdo 2 na forma de reivindicagdo independente poderia ser a seguinte:

2. [Redacéo Corrigida] Um [O] dispositivo, [de acordo com a reivindicacao
1, ainda] compreendendo:

- um lapis;

uma borracha fixada ao lapis; e

um efeito luminoso fixado ao lapis.

A referéncia “redacdo corrigida”, indica uma mudanca ocorrida na reivindicacao, os
colchetes, mostram as palavras excluidas e a forma sublinhada mostra as palavras recém-
adicionadas.
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As reivindicacdes dependentes sdo sempre mais restritas do que a reivindicacdo da qual
elas dependem. Assim, por exemplo, um fabricante de lapis concorrente que ndo inclui
qualquer tipo de efeito luminoso, ndo infringira a reivindicacdo 2. Entretanto, alguns tipos de
lapis poderdo ainda infringir a reivindicacdo 1, que € a reivindicacdo mais ampla.

Uma reivindicacdo dependente pode adicionar elementos ou limitagdes somente a
reivindicacdo a qual ela se refere. Ela ndo pode subtrair quaisquer elementos ou limitacdes da
reivindicacdo a que se refere. Em outras palavras, uma reivindicacdo dependente pode
somente restringir o escopo da reivindicacao a qual ela se refere, ndo amplia-lo. Por exemplo,

a reivindicacdo dependente 4 ndo pode ser lida da forma seguinte:

4. O dispositivo conforme a reivindicagdo 2, em que o efeito luminoso néo é fixado
ao lapis.

Esta reivindicacdo estaria incorreta pelo fato de subtrair um elemento da reivindicagao
independente, ou seja, o efeito luminoso. Novamente, as reivindicag0es dependentes néo
podem subtrair quaisquer elementos ou limitagdes da reivindicacio da qual elas dependem. E
importante lembrar que, se as reivindicag¢Oes independentes forem consideradas deferidas por
um examinador de patentes em relacdo ao estado da técnica, as reivindicacGes dependentes
também serdo deferidas em relagdo ao estado da técnica.

As reivindicacOes dependentes podem ser usadas para tornar, de forma mais clara, as
reivindicacdes independentes mais amplas. Por exemplo, se a reivindicacdo 1 relatar “uma
caixa” e a reivindicacdo dependente 2 relatar “em que a caixa é de madeira”, entdo,
claramente, a reivindicacdo 1 pode ser feita de qualquer material, incluindo aqueles diferentes
de madeira. Logicamente, alguém podera sempre argumentar que a caixa citada na
reivindicacdo 1 poderia ser de um material diferente de madeira. Entretanto, & também
possivel que um opoente possa argumentar que o relatério descritivo ndo proporcionou
nenhum suporte para uma caixa de material diferente de madeira. Ao relatar “caixa de
madeira” na reivindicacdo 2, se torna mais claro que a reivindicacdo 1 se refere a qualquer
tipo de caixa. Um opoente pode ainda argumentar que ndo existe suporte no relatério

descritivo para caixas feitas de material diferente de madeira, mas o titular da patente podera,
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agora, ainda argumentar que o proprio examinador de patentes deve ter considerado o
argumento possivel, quando ele concedeu a reivindicacao 1.

Em algumas jurisdi¢es, como no caso do EPO, uma reivindicacdo pode também conter
uma referéncia a outra reivindicagdo, mesmo que esta ndo seja uma reivindicacdo dependente.
Em outras jurisdi¢cbes, como nos EUA, uma reivindicacdo independente ndo pode conter
referéncia a nenhuma outra reivindicacdo. Um exemplo de tais reivindicacGes aceitas pelo
EPO é uma reivindicacdo se referindo a uma reivindicacdo de diferente categoria (por
exemplo, “Dispositivo para execu¢do do processo da reivindicacdo 1...””) ou “Processo para a
fabricacdo do produto da reivindicacdo 1...”). De modo similar, em uma situacéo do tipo do
exemplo “plugue e tomada”, uma reivindicacdo para uma parte que se refere a outra parte
cooperante (por exemplo,”Plugue para cooperar com a tomada da reivindicacdo 1...””), ndo é
uma reivindicacdo dependente. Em todos esses exemplos, deve-se considerar,
cuidadosamente, o grau com que a reivindicacdo contendo a referéncia envolve as
caracteristicas da reivindicacdo referida e o grau em que isso ndo acontece. O agente de
propriedade industrial deve verificar se essa abordagem é permissivel na(s) jurisdi¢do(des) de
interesse de seu cliente, antes de utilizar a mesma.

Em algumas jurisdi¢des, como o EPO, no caso de uma reivindicagao para um processo,
que resulte no produto de uma reivindicacdo de produto, se a reivindicacdo de produto for
patentedvel, nenhum exame separado para a novidade e ndo-obviedade da reivindicacdo de
processo se faz necessario, desde que todas as caracteristicas do produto, conforme definidas
na reivindicacdo do produto, resultem, de forma inevitavel, do processo reivindicado. Isso
também se aplica no caso de uma reivindicacdo para uso de um produto, quando o produto for
patentedvel e for usado com suas caracteristicas conforme reivindicadas. Em todos 0s outros
casos, a patenteabilidade da reivindicagdo referida, ndo necessariamente, implica na
patenteabilidade da reivindicacdo independente que contém a referéncia (Ver, também,

“Ponto de Vista da Reivindica¢do” no Capitulo VI, Subsecéo L, apresentado a seguir).
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3. Reivindicac¢tes de Dependéncia Multipla

As reivindicacgdes de dependéncia maltipla proporcionam outro tipo de formato para as
reivindicacdes dependentes. O predmbulo de uma reivindicacdo de dependéncia mdltipla se
refere a mais de uma reivindicacdo como alternativa. Por exemplo, um preambulo pode ser
lido como: “o dispositivo da reivindicacdo 1 ou reivindicacdo 2” ou “o dispositivo de
quaisquer uma das reivindicaces 1 e 2”. No presente caso, as reivindicacdes 1 e 2 sdo
referidas ao significado alternativo da reivindicacdo que depende da reivindicacdo 1 ou
reivindicacdo 2, mas ndo ao significado de ambas. Como nas reivindicacGes dependentes, 0
corpo de uma reivindicacdo de dependéncia multipla deve restringir a reivindicacdo da qual
ela depende. Em algumas jurisdicdes, as reivindicacGes de dependéncia multipla podem néo
depender de outra reivindicacdo de dependéncia multipla. Como ocorre em muitos aspectos
da pratica de patentes, diferentes jurisdicbes podem apresentar diferentes exigéncias de
formatacdo para as reivindicacbes de dependéncia multipla e o agente de propriedade
industrial deve fazer as suas reivindicacGes conforme os exatos requisitos das jurisdicdes de
interesse de seu cliente.

Voltando ao exemplo do lapis indicado acima:

1. Umdispositivo, compreendendo: um lapis e um efeito luminoso fixado ao lapis.

2. O dispositivo de acordo com a reivindicacdo 1, em que o efeito luminoso é fixado
de modo destacavel ao lapis.

Nesse caso, uma reivindicacdo de dependéncia mdultipla pode ser relatada da seguinte

forma:

3. Um lapis, conforme relatado nas reivindicagdes 1 ou 2, compreendendo ainda
uma borracha.

Essa reivindicacao de dependéncia multipla cobre um lapis, compreendendo ainda:
(@ um efeito luminoso fixado ao lapis, e uma borracha; ou
(b)  um efeito luminoso fixado de modo destacavel ao lapis, e uma borracha.
Portanto, a fim de infringir essa reivindicacdo, um lapis acusado de tal acdo, tera de
conter as limitagdes de (a) ou (b), conforme indicado acima.
Outros exemplos de redagbes de reivindicagdo de dependéncia mdaltipla séo

apresentados a seguir:
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Um lapis, de acordo com quaisquer das reivindicacfes anteriores, em que...

Um lapis, de acordo com a reivindicacdo 1 ou reivindicacdo 2, compreendendo
ainda...

Um léapis, de acordo com quaisquer das reivindicacdes 1, 3 ou 9-13 inclusive, em
que...

Um lapis, de acordo com quaisquer das reivindicagoes 1, 4, 5-7, em que...

Um lapis, de acordo com quaisquer das reivindicagdes 2 ou 3, compreendendo

ainda...
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Palavras-chave para o Capitulo V:

Invencdo, modalidade, preAmbulo, frase de transicdo, corpo da reivindicacao,
elemento, limitacdo, fundamento antecedente, reivindicacdo independente, reivindicacdo
dependente, reivindicacdo de dependéncia multipla, reivindicacdo de aperfeicoamento,

reivindicacdo de meios-mais-funcéo.

AUTOTESTE

1. Explique a diferenca entre uma invencdo e uma modalidade (da invencao).

2. Qual parte da patente define o escopo de protecdo provido pela mesma?

3. Qual o motivo pelo qual um agente de propriedade industrial deseja incluir reivindicagoes
amplas e restritas em uma patente?

4. Nomeie as trés partes de uma reivindicacdo. Explique cada parte.

5. Qual é a diferenca entre uma frase de transicdo terminada em aberto e uma frase de
transicdo fechada?

6. Uma reivindicacdo de patente pode ser uma simples listagem de partes (da invencdo), as
quais ndo apresentam nenhuma relagéo evidente entre si. Falso ou Verdadeiro?

7. Explique o que constitui um adequado fundamento antecedente com relacdo a uma
reivindicacéo de patente.

8. Uma reivindicacdo dependente pode depender de outra reivindicacdo, tanto independente
como dependente. Falso ou Verdadeiro?

9. O que é uma reivindicacdo de dependéncia multipla? Uma reivindicacdo de

aperfeicoamento? Uma reivindicacdo de meios-mais-fungao?
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VI. TIPOS ESPECIFICOS DE REIVINDICACOES

Para muitas invencdes, reivindicagdes com mais de uma categoria sdo necessarias para
uma protecao total. A presente Secdo explora alguns dos diversos tipos de categorias de
reivindicacdes que o agente de propriedade industrial pode redigir, de modo a prover 0s seus
clientes de um completo escopo de protecdo de patente. Alguém pode argumentar que existem
apenas dois tipos basicos de reivindicacdo: reivindicagdes para uma entidade fisica (produto,
dispositivo) e reivindicacdes para uma atividade (processo, uso). O primeiro tipo basico de
reivindicacdo (reivindicacdo de produto) inclui uma substancia ou composicéo (por exemplo,
um composto quimico ou uma mistura de compostos), assim como, qualquer entidade fisica
(por exemplo, objeto, artigo, dispositivo, maquina ou sistema de dispositivos cooperantes)
que € produzida por um especialista versado na técnica. Alguns exemplos sdo:

. “um mecanismo de direcdo incorporando um circuito de retro-alimentacao

automatico...”;

(). ““um acessorio tecido compreendendo...”
(iii). um inseticida consistindo de X, Y, Z...”; e
(iv). “um sistema de comunicacdo compreendendo uma pluralidade de estacdes

transmissoras e receptoras”.

O segundo tipo basico de reivindicacdo (reivindicacdo de processo) é aplicavel a todos
os tipos de atividades em que se aplica o uso de algum produto material para efetivacdo do
processo; a atividade pode ser exercida sobre produtos materiais, energia, outros processos
(como em processos de controle) ou sobre coisas vivas.

Se a reivindicacdo comecar com uma redacdo do tipo: “Dispositivo para execu¢do do
processo, etc....”, isso pode ser construido em muitas jurisdigdes, significando, simplesmente,
um adequado dispositivo para realizagcdo do processo. Conseqiientemente, em tais jurisdicoes,
um dispositivo que, de outro modo, possua todas as caracteristicas especificadas nas
reivindicagdes, mas, que possa ser inadequado para a finalidade indicada ou possa requerer
modificacOes para possibilitar ao mesmo ser usado, normalmente, ndo devera ser considerado

como um antecedente da reivindicagdo ou uma infragao da reivindicacéo.
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Consideracdes similares se aplicam a uma reivindicacdo para um produto, para uso
particular. Por exemplo, se uma reivindicagdo se referir a um “molde para aco fundido”, isso
implica em certas limitacGes para o molde. Portanto, uma bandeja de plastico de cubo de gelo,
com um ponto de fusdo muito inferior que o do aco, ndo poderia ser enquadrada dentro da
reivindicacdo. De modo similar, uma reivindicacdo para uma substancia ou composicao, para
uma utilizacdo em particular, deve ser construida significando uma substancia ou composicao
que seja de fato adequada para o uso indicado; um produto conhecido, o qual, prima facie, (a
primeira vista) € 0 mesmo da substancia ou composicao definida na reivindicacdo, mas, que
se apresenta numa forma que poderia tornar a mesma inadequada para o uso indicado, ndo
destituiria a reivindicacdo de novidade. Entretanto, se o produto conhecido se apresentar
numa forma na qual o mesmo ¢ de fato adequado para o uso indicado, embora nunca tenha
sido descrito para esse uso, isto, geralmente, iria destituir a reivindicacdo de novidade em
muitas jurisdicbes. Uma excecdo a esse principio geral de interpretacdo é quando a
reivindicacdo é para uma substancia ou composicdo conhecida, para uso em um método
cirurgico, terapéutico ou de diagnéstico, naquelas jurisdicbes que possuem regulamentos
especiais correlacionados as invencBes nesses campos.

Ao contrario de uma reivindicacdo de dispositivo ou produto, no caso de uma
reivindicacdo de método que comeca com a redacdo: “Método para refusdo de camadas
galvanicas”, a parte “para refusdo...” ndo deve ser entendida com o significado de que o
processo é simplesmente adequado para a refusdao de camadas galvanicas, mas, como uma
caracteristica funcional concernente a refusdo de camadas galvanicas e, conseqlientemente,

definindo uma das etapas do método, relativa ao método reivindicado.
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A. ReivindicacGes de Mecanismos ou Dispositivos

Uma reivindicacdo de mecanismo ou dispositivo protege as modalidades de uma
invencdo na forma de um mecanismo, sistema ou dispositivo fisico. Por exemplo, uma
reivindicacdo que cobre um tripé para uma camera ou uma manivela de janela, se constitui em
uma reivindicacdo de mecanismo. Quando se redige uma reivindicacdo de mecanismo, 0
agente de propriedade industrial pode comecar relatando em um predmbulo, qual é o aparelho
e 0 que o mesmo faz. Em seguida, o agente de propriedade industrial pode listar os elementos
essenciais da invencdo. Os elementos essenciais sdo aqueles exigidos para o funcionamento
do dispositivo inventivo na sua forma mais bésica, por exemplo, a esséncia da invengdo. A
novidade da invencédo reside nos componentes essenciais. Uma vez o agente de propriedade
industrial acredite ter obtido uma razoavel esséncia da invencdo, ele deve examinar e
reexaminar a reivindicacdo, de modo a verificar quantas palavras ele pode remover da mesma,
ao mesmo tempo em que a esséncia da invencao é preservada.

Vamos, agora, observar um exemplo de reivindicacdo de dispositivo:

1. Um dispositivo para suportar uma camera, compreendendo:
- uma instalacéo articulavel configurada para sustentar a camera; e
- uma pluralidade de pernas dispostas para suportar a instalagio
articulavel.

Nesse exemplo, o predmbulo relata que se trata de um mecanismo para suporte de uma
camera. O corpo da reivindicacdo relata que os elementos essenciais desse mecanismo
incluem uma instalacdo articulavel para a camera e pernas dispostas para sustentar a
instalacdo articulavel. Além disso, o agente de propriedade industrial deve sempre procurar
remover palavras das reivindicacdes e, na reivindicacdo 1 acima, 0 agente de propriedade
industrial deve considerar se o adjetivo “articulavel” é estritamente necessario para a

montagem do tripé do cliente.
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B. Reivindicactes de Método ou Reivindicacdes de Processo
As reivindicacfes de método sdo reivindicaces que relatam uma sequéncia de etapas,
as quais, juntas, completam uma tarefa, tal como, fabricacdo de algum tipo de artigo. Um

exemplo de reivindicacao de método é apresentado a seguir:

1. Um método para fabricacao de chd, o método compreendendo:
- ferver a agua;
- adicionar acucar a agua fervente;
- adicionar folhas de cha a agua fervente para formar uma mistura;
- adicionar leite a mistura; e
- filtrar a mistura.

Nesse exemplo, a série de etapas executadas no processo de fabricacdo de cha é
indicada sequencialmente, na ordem em que elas sdo executadas. Entretanto, deve ser
observado que em muitas jurisdicdes, as etapas executadas em uma reivindicacdo de método
sdo supostas de ocorrer em qualquer ordem, a menos que indicado em contrério, para fins de
estado da técnica e de infragdo. Conforme estabelecido na reivindicagdo acima, por exemplo,
a etapa de ferver a agua deve ocorrer antes da etapa de adicionar aglcar a 4gua. No entanto, a
etapa de adicionar agUcar a agua poderia ocorrer em qualquer outra etapa, por exemplo, apés a
adicdo de leite. Além disso, o agente de propriedade industrial sempre deverd procurar
palavras e limitagdes que possam ser removidas das reivindicagdes. Na reivindicagdo acima, o
agente de propriedade industrial devera considerar se a adicdo de leite e acucar é sempre
necessaria para fabricacao de cha, em conformidade com a invencéo do seu cliente.

Em algumas jurisdi¢es, como no caso do EPO, uma reivindicagdo de “uso”, numa
forma como “o uso da substancia X como um inseticida”, sera tratada como equivalente a
uma reivindicagdo de “processo”, da forma “um processo para eliminar insetos usando a
substancia X”. Assim, uma reivindica¢do na forma indicada ndo deve ser interpretada como
dirigida a substancia X, a qual pode ser reconhecida (por exemplo, mediante outros aditivos),
conforme idealizado para uso em um inseticida. De modo similar, uma reivindicacdo para “o
uso de um transistor em um circuito amplificador” seria equivalente a uma reivindicacao de

processo para o0 processo de amplificacdo usando um circuito contendo o transistor, assim,
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ndo devendo ser interpretado como dirigido a “um circuito amplificador no qual um transistor
¢ usado”, nem ““0 processo de uso de transistor na construcao de tal circuito”.

Nem todas as jurisdicbes permitem tais reivindicacbes de “uso”. De modo mais
relevante, o agente de propriedade industrial devera considerar o grau de protecdo que essa
forma de reivindicacdo proporciona ao seu cliente. Por exemplo, mesmo que aprovada, sera
facil para os seus opoentes anularem a reivindicacdo com um estado da técnica desconhecido
durante o processamento da patente? Novamente, o0 agente de propriedade industrial precisa
considerar qual a melhor maneira de proteger a invencéao do seu cliente e alcancar os objetivos
comerciais do referido cliente; dois objetivos que sdo significativamente e normalmente mais
dificeis de se obter do que um formato de reivindicagcdo minimamente aceitavel em uma dada

jurisdicdo. Mais informacdes sobre reivindicagdes de “uso” sdo fornecidas abaixo.

160



C. Reivindicagdes de Produto por Processo

As reivindicacOes para produtos definidas em termos de um processo de fabricacéo
podem ser deferidas em algumas jurisdi¢Ges, desde que os produtos como tais preencham 0s
requisitos de patenteabilidade, isto €, sejam novos e inventivos. Um produto ndo se torna,
geralmente, novo, simplesmente, pelo fato de ser produzido por meio de um novo processo.
Uma reivindicacdo que define um produto em termos de um processo sera construida como
uma reivindicacdo para o produto em si, em muitas das jurisdicdes. A reivindicacdo pode, por
exemplo, tomar a forma: “Produto X que pode ser obtido pelo processo Y.
Independentemente da utilizacdo dos termos “pode ser obtido”, “obtido”, “diretamente
obtido” ou expressao equivalente na reivindicacdo de produto por processo, a referida
reivindicacdo é dirigida ao produto per si e confere protecdo ao produto.

Em algumas jurisdi¢des, como o EPO, se a matéria de uma patente for um processo, a
protecdo conferida pela patente se estende aos produtos diretamente obtidos por tal processo.
Muitas jurisdicdes aplicam testes similares para reivindica¢fes de produto por processo,
conforme descrito acima. Outras jurisdi¢cdes tratam as reivindicacdes de produto por processo
como reivindicacdes de método. Conseqlientemente, o agente de propriedade industrial deve
verificar se uma reivindicacdo de produto por processo é a melhor abordagem para protecdo
da invencdo do seu cliente, antes de utilizar esse tipo de reivindicacdo. Tais reivindicacfes

podem ser empregadas como parte de uma mistura de formatos de reivindicacdes.
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D. Reivindicacdes tipo Resultado a ser Alcancado e Reivindicagdes de Parametros

A area definida pelas reivindicacfes deve ser a mais precisa possivel que a invengédo
permita. De uma maneira geral, as reivindicacdes que tentam definir a invencao atraves de um
resultado a ser alcancado ndo serdo deferidas, particularmente, se as mesmas apenas derem
importancia em reivindicar o problema técnico fundamental. De fato, muitas jurisdigdes
nunca irdo deferir tais reivindicacGes sob quaisquer circunstancias. Além disso, o agente de
propriedade industrial deve se esforcar na busca da esséncia da invencdo do seu cliente e a
caracterizacdo de um produto mediante seus parametros pode facilmente proporcionar uma
reivindicacdo que seja significativamente mais restrita que a invencéo do seu cliente.

Algumas jurisdi¢cbes, como o EPO, podem deferir essas reivindicacdes se a invencao
puder ser apenas definida nesses termos ou, de outro modo, ser definida mais precisamente
sem indevida restricdo do escopo das reivindicacdes e se o resultado for aquele que possa ser
direta e positivamente verificado por meio de testes ou procedimentos adequadamente
especificados na descricdo ou conhecidos por um especialista na técnica, ndo precisando de
indevida experimentacéo.

Por exemplo, a invencdo pode se correlacionar a um cinzeiro no qual uma ponta de
cigarro que queima lentamente ira automaticamente ser extinta devido ao formato e
dimensbes relativas do cinzeiro. Tal formato e dimensdes podem variar de maneira
consideravel, de um modo dificil de definir, conquanto que proporcione o desejado efeito. Na
medida em que a reivindicacao especifica a construcdo e o formato do cinzeiro do modo mais
claro possivel, ela pode definir as dimensdes relativas mediante referéncia ao resultado a ser
alcancado, dede que o relatorio descritivo inclua adequadas direcBes, de modo a possibilitar
ao leitor determinar as necessarias dimensdes através de procedimentos de teste rotineiros.

Similarmente, quando a invencdo se referir a um produto, ela podera ser definida em
uma reivindicacdo de diversas maneiras, tal como, um produto quimico através de sua
formula quimica, como um produto de um processo (se nenhuma definicdo mais clara for
possivel) ou, excepcionalmente, mediante seus parametros. Entretanto, o agente de

propriedade industrial é aconselhado a ter cuidado quando da redacéo de tais reivindicagoes,
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na medida em gque as mesmas possam nao ser aceitas e/ou possam ser submetidas a uma final
interpretacdo erronea.

Os parametros sdo valores caracteristicos, que podem ser valores de propriedades
diretamente mensuraveis (por exemplo, o ponto de fusdo de uma substancia, a resisténcia a
flexdo do aco, a resisténcia de um condutor elétrico) ou que podem ser definidos como
combinagcfes matematicas, mais ou menos complicadas, de diversas variaveis na forma de
formulas.

O EPO, por exemplo, permite a caracterizacdo de um produto principalmente por seus
parametros, naqueles casos em que a invencdo, de nenhum modo, pode ser adequadamente
definida, desde que esses parametros possam ser, de forma clara e confiavel, determinados
por indicagdes no relatério descritivo ou por procedimentos objetivos que sdo comuns na
técnica. O mesmo se aplica a uma caracteristica correlacionada a processo, que é definida
pelos parametros. O EPO sugere que, algumas vezes, essas reivindicacdes realmente simulam
falta de novidade. Consequentemente, o agente de propriedade industrial pode provavelmente
esperar que 0 examinador de patentes examine com 0 maximo de atencdo essas

reivindicacdes, antes da aprovacao das mesmas.
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E. ReivindicacOes de Desenhos

Nas jurisdicdes que concedem patentes de desenhos, geralmente, apenas uma
reivindicacdo é permissivel. Os desenhos, normalmente, constituem o elemento critico para
uma patente de desenho, desde que a protecdo proporcionada contemple um desenho
ornamental. Por exemplo, se a invencdo reivindicada for um novo desenho para um guarda-
chuva, a reivindicacdo pode ser lida da seguinte forma:

1.  Desenho ornamental para um guarda-chuva, conforme mostrado e descrito.

Figura 1

F.  ReivindicacGes de Patente de Plantas

Conforme observado anteriormente, algumas jurisdicdes permitem o patenteamento de
novas variedades de plantas. Nem todas as jurisdicdes permitem esse tipo de patente.
Algumas jurisdicdes permitem a protecdo de novas plantas, usando, essencialmente, 0 mesmo
tipo de reivindicacbes que pudesse ser usado para uma invencdo de biotecnologia, por
exemplo, um deposito feito de acordo com o Tratado de Budapeste, conforme sera discutido
abaixo, na Sessao I.

Outras jurisdicGes permitem o patenteamento de plantas sob certas condi¢des, tal como,
por meio de propagacao assexual. Assim, por exemplo, se a invencdo reivindicada consistir de
uma nova variedade da planta Crisantemo, a reivindicacdo para a invencdo deve ser lida na

seguinte forma:

1. Uma nova e distinta cultura de planta Crisantemo, denominada “White
Norwoodstock ”, conforme ilustrado e descrito.
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G. Reivindicagdes de Composicdes

As reivindicacdes correlacionadas a composicfes sdo usadas quando a invencao a ser
reivindicada tem a ver com a natureza quimica dos materiais ou componentes usados. Por
exemplo, uma reivindicacdo correlacionada a uma solucdo de eletrogalvanizacdo de zinco

deve ser lida na seguinte forma:

1.  Umasolucgéo de eletrogalvanizagéo, compreendendo:
a. umasolucdo alcalina de sulfato de cobre, de 30-50 gramas por litro;
b.  &cido sulfarico, numa quantidade de 2-4 vezes a solucdo de acetato de
cobre; e
c.  uma solucdo aquosa de um substrato modificador de pH, numa quantidade
suficiente para ajustar o pH para um valor de 3,5-5,0.

Ao redigir as reivindicacdes, fica a critério do agente de propriedade industrial
reivindicar cada um dos elementos na forma mais restrita ou abrangente que se faca
necessario, em funcdo do estado da técnica, do escopo da invencdo e de outros fatores
relevantes. Por exemplo, na reivindicacdo acima, os elementos (a) e (b) sdo mais restritivos
que o elemento (c), apesar da reivindicacdo indicar 0 nome exato dos compostos nos
elementos (a) e (b), enquanto que o elemento (c) indica 0 composto de um modo genérico.
Assim, qualquer substrato modificador de pH que execute a funcdo de ajuste de pH para um

valor de 3,5 a 5,0, ird se adequar dentro do escopo da invencdo, conforme indicado em (c).
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H. ReivindicacOes de Biotecnologia

A biotecnologia, em geral, se refere a todos 0s usos praticos de organismos vivos. Em
1873, Louis Pasteur recebeu a Patente U.S. No. 141.072, reivindicando “levedura, isenta de
germes organicos de doenca, como um artigo de fabricacdo”. Essa patente, algumas vezes, é
considerada a primeira patente concernente a um microorganismo. Os usos para invencoes
bioldgicas/ciéncia viva podem ser comerciais ou terapéuticos. Assim, as invencles de
biotecnologia podem incluir cDNA, DNA recombinante, fragmentos de DNA, proteinas,
anticorpos monoclonais, DNA e RNA sem sentidos, vetores recombinantes e vetores de
expresséo.

Um quadro de reivindicacdes de biotecnologia para cobrir uma invencédo correlacionada

a acidos nucléicos e proteinas codificadas, pode ser lido da seguinte forma:

1. Um polinucleotideo isolado compreendendo um elemento selecionado do grupo
que consiste de:
(@) um polinucleotideo codificador de um polipeptideo compreendendo o
aminoécido 1 ao aminoacido 255, conforme estabelecido na SEQ ID NO:2;
e
(b) um polinucleotideo que se hibridiza e que € pelo menos 95% complementar
ao polinucleotideo de (a).

2. O polinucleotideo de acordo com a reivindicacdo 1, compreendendo o
nucleotideo 1 ao nucleotideo 1080 da SEQ ID NO:1..

No exemplo acima, observa-se que a seqliéncia genética é referenciada na reivindicacao
e ndo inteiramente indicada. Muitas jurisdi¢cGes possuem requisitos especificos para invencoes
correlacionadas a invengdes de biotecnologia e para regras de listagens e depoésitos de
seqliéncias. (Ver, também, o Capitulo VII, Secdo N, sobre “ExclusGes de Patenteabilidade” e
a Secdo O, sobre “Requisitos para Aplicacdo Industrial, apresentados abaixo).

Quando uma invencdo envolve um material biologico e apenas as palavras ndo podem
suficientemente descrever como fazer uso da invengdo de uma maneira reproduzivel, o
acesso ao material biologico pode ser necessario para satisfazer aos requisitos estatutarios
para patenteabilidade. Esses requisitos proporcionam oportunidades para redacdo de

reivindicacdes, tais como:
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1.  Uma semente de cultura de algodao designada PHY 78 Acala, em que uma
amostra representativa da semente da dita cultura foi depositada sob o Protocolo
ATCC No. PTA-5666.

O Tratado de Budapeste sobre Reconhecimento Internacional de Deposito de
Microorganismos para fins de Procedimento de Patente, foi estabelecido em 1977 para
facilitar o reconhecimento de material biologico depositado em pedidos de patente, em todo o
mundo. O Tratado exige que 0s paises signatarios reconhegcam um deposito feito por qualquer

depositante que tenha sido aprovado pela OMPI.

167



. Reivindicacdes de Uso

Algumas jurisdigdes permitem reivindicacBes para novos usos de substancias
conhecidas, particularmente, em segundo ou subseqiientes usos ou indicacbes medicas de
substancias e composi¢cdes conhecidas. Essas reivindicacfes de uso sdo também conhecidas
como reivindicages tipo Suico, uma vez que a Suica foi o primeiro pais a deferir as mesmas.

Suponha que o composto quimico XYZ ja é conhecido e tem sido usado no tratamento
de diabetes. Suponha que o inventor A descobre que o composto XYZ é um medicamento
eficaz para o tratamento de malaria. O agente de propriedade industrial do inventor A pode
redigir uma reivindicacdo de uso da seguinte forma:

1. O uso do composto XYZ na implementacdo de um tratamento de maléria.

As reivindicacbes de uso ndo sdo deferidas em todas as jurisdi¢bes. Esse tipo de
reivindicacdo é permitido no EPO, muito embora, o EPO, geralmente ndo permita
reivindicacdes diretamente para um método de tratamento do corpo humano. Tais

reivindicacdes, entretanto, ndo sao deferidas, por exemplo, nos EUA ou India.
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J.  ReivindicacOes de Software

Os pedidos de patente correlacionados a um software de computador e/ou a dispositivos
de hardware que executam algoritmos especializados, geralmente, incluem reivindicacdes de
dispositivo e método. Tais pedidos de patente, normalmente, também contém alguns formatos
especializados de reivindicacdo para invengdes de software. Os formatos aceitaveis de
reivindicacdo para invencdes de software de computador podem variar em cada pais. Alguns
formatos aceitaveis podem incluir reivindicacBes de meio fisico legivel em computador,
reivindicacdes de estrutura de dados e reivindicacGes de sinais propagados. As técnicas de
software possuem outros tipos de reivindicacdes especializadas, mas, essas, geralmente, sdo
modificacdes de tipos de reivindicagdo mais basica, sendo melhor deixa-las para um estudo
avancado.

Uma reivindicacdo de meio legivel em computador, também conhecida nos EUA como
reivindicacdo de Beauregard, tenta proteger uma invencdo quando a mesma esta incorporada
em um meio particular, por exemplo, um CD ROM.

Tais reivindicacOes, que podem apresentar diversos e diferentes formatos, permitiriam
a um detentor de uma patente buscar indenizacdo ndo apenas contra pessoas que cometeram
violacdo de software e/ou pessoas que usaram um software violado, mas, também, buscar
indenizacdo contra vendedores de tal software, incluindo vendedores varejistas e vendedores
por atacado. Um dos formatos mais comuns € utilizar o corpo de uma reivindicacdo de
método para a invencdo e adicionar um preambulo de “meio fisico legivel em computador”.

Por exemplo:

1. Instrucdes de armazenamento de um meio de armazenagem legivel em
computador, as quais, quando executadas por um computador, fazem com que o
computador execute um método de uso de um sistema de computador para o método
(uma funcéo especifica), compreendendo: (...)

Uma reivindicacdo de estrutura de dados, também conhecida nos EUA como
reivindicacdo de Lowry, a qual tenta proporcionar protecdo para novas estruturas de dados de

computador. Logicamente, nem toda invengdo computadorizada inclui uma estrutura de
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dados singular, mas algumas invengdes incluem novas estruturas de dados. Conquanto que

diversos formatos sejam possiveis, um dos formatos mais comuns é:

1. Uma memoria para armazenar dados para acesso por um programa aplicativo, que é
executado em um sistema de processamento de dados, compreendendo:

- uma estrutura de dados armazenada na memoria, a estrutura de dados
incluindo a informacé&o residente em um banco de dados usado pelo programa
aplicativo e incluindo:

- um primeiro objeto de dados configurado para...
- um segundo objeto de dados configurado para...; e
- um terceiro objeto de dados configurado para...

170



K. Reivindicac¢des conhecidas como “Omnibus Claims”
As reivindicacGes conhecidas como “dnibus” incluem uma referéncia a descri¢do ou aos
desenhos, sem prover quaisquer limitagdes especificas aos desenhos. As reivindicacdes tipo

Onibus podem ser bastante simples de redigir, tais como:

1. Um dispositivo para colher milho, conforme descrito no relatorio descritivo.
2. Uma méquina de produzir suco, conforme mostrado na figura 4.

Nem todos os Escritorios Nacionais de Patente permitem reivindicacfes desse tipo. O
USPTO ndo permite essas reivindicacdes e o EPO somente permite essas reivindicacoes,
guando as mesmas sdo absolutamente necessarias. Entretanto, as reivindicacfes tipo dnibus
sdo aceitaveis em alguns Escritérios Nacionais de Patentes, tais como, por exemplo, UK,
Australia e India.

Antes de incluir uma reivindicacgdo tipo énibus, o agente de propriedade industrial deve
entender como tais reivindicacfes serdo interpretadas na jurisdicdo especifica em que a
reivindicacdo sera depositada. Se as leis das jurisdicbes proporcionarem interpretacdes
favoraveis para tais reivindicacdes, o agente podera desejar considerar a inclusdo de pelo
menos uma dessas reivindicacdes no pedido de patente. Se a relevante jurisdicdo ndo tratar
tais reivindicacdes de modo favoravel, ou se sua interpretacdo causar um impacto adverso
sobre as outras reivindicacdes no pedido de patente, o agente de propriedade industrial,

provavelmente, ndo ird incluir tal reivindicacéo.

171



Palavras-Chave para o Capitulo VI:

Reivindicacbes de mecanismo ou dispositivo, reivindicacbes de método ou processo,
reivindicacdes de produto por processo, reivindicagdes de desenhos, reivindicacdes de
composicdes, reivindicacdes de biotecnologia, reivindicacfes tipo Suico, reivindicacdes de
meio fisico legivel em computador, reivindicacdes de estrutura de dados, reivindicacGes tipo

onibus.

AUTOTESTE

1. Mostrar a diferenca entre uma reivindicacdo de dispositivo e uma reivindicacdo de
método/processo.

2. As patentes sobre biotecnologia existem apenas ha cerca de 20 anos. Falso ou Verdadeiro?
3. As reivindicacdes de resultado a ser alcancado ou reivindicagdes de parametro sdo faceis de
redigir e proporcionam uma boa protecdo. Falso ou Verdadeiro?

4. Como uma reivindicacdo de um meio fisico legivel em computador pode se assemelhar a
uma reivindicacdo de método?

5. O que o Tratado de Budapeste proporciona com relagéo a patentes de biotecnologia?

6. Uma reivindicacdo tendo a forma de “O uso de uma substancia ABC como um...” seria
aceitavel em todas as jurisdi¢@es. Falso ou Verdadeiro?

7. O que esta errado na formatacdo da seguinte reivindicacao?

1. Um dispositivo para colher milho, compreendendo:

- um dispositivo debulhador para cortar milho;

- movimentar o milho cortado dentro de uma tremonha; e

- um pivo rotativo fixado ao dispositivo debulhador.

8. O que é uma reivindicacdo chamada de reivindicacdo “énibus”?
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VIlI. MODELO DE REIVINDICACAO DE PATENTE
A. Primeiro, Prepare as Reivindicacfes

Ao preparar um pedido de patente, o agente de propriedade industrial deve primeiro
esbocar a redacéo das reivindicacdes, pois isto auxiliara o agente de propriedade industrial e o
inventor a melhorar a idéia da invengdo em suas mentes. Uma vez que a invencgdo esteja bem
definida para eles, a redacdo da especificacdo fluird naturalmente.
B. ReivindicacGes Amplas Reivindicacdes Restritas

Um agente de propriedade industrial deve redigir uma combinacéo de reivindicacfes
abrangentes e restritas, que visualizem efetivamente o escopo completo da novidade de uma
invencdo. Uma abordagem ideal seria redigir um conjunto de reivindicacBes que variam da
mais abrangente para a mais restrita, em termos de cobertura. Para fins de praticidade, seria
mais facil iniciar com uma reivindicacdo restrita e, em seguida, retirar as limitacbes e
substituir os termos restritos por termos mais amplos, de maneira a chegar a reivindicacao
mais abrangente. Uma vez que isto tenha sido feito, o agente de propriedade industrial pode

redigir um conjunto de reivindica¢fes dependentes.

Exemplo:

Suponha que o seu cliente tenha inventado um novo mecanismo para transformar
chumbo em ouro. A modalidade fisica da invencdo feita pelo cliente tem uma estrutura de
metal tipo caixa, um motor elétrico, uma cuba para reter residuo de chumbo e um elemento de
ouro-chumbo gue causa a transi¢do da matéria. A modalidade fisica da invencéo é a que o
cliente apresenta ao agente de propriedade industrial, sendo isso que 0 agente usou para
escrever o relatdrio descritivo do pedido de patente. O agente de propriedade industrial sabe
que “a inveng¢do”, realmente, € um conceito abstrato, sendo algo mais amplo do que a
modalidade fisica do cliente. Entretanto, para a primeira redacao das reivindicacoes, o agente
de propriedade industrial decide descrever o que ele sabe melhor — a modalidade do cliente.
Assim, 0 mesmo redige a seguinte reivindicagao:

1. Um mecanismo para transformar chumbo em ouro, compreendendo:

- uma estrutura de metal tipo caixa;

- um motor elétrico montado no interior da estrutura de metal tipo caixa;

- uma cuba para reter o residuo de chumbo alojado em uma superficie da
estrutura de metal tipo caixa; e

- um elemento de ouro-chumbo fixado embaixo da cuba e no interior da
estrutura de metal tipo caixa, configurado para receber energia do motor
elétrico.
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; O agente de propriedade industrial revisa sua primeira redacao da reivindicacéo. Ele

i descobre que a mesma descreve, de forma abrangente e precisa, 0s aspectos inventivos da
modalidade fisica da invencdo do cliente. Ao escrever essa primeira redacéo da reivindicacao,
ele sabe que ja omitiu algumas caracteristicas que ndo poderiam representar novidade
patentedvel para essa invencédo especifica, tal como a cor da carcaga. Entretanto, ele revisa
cuidadosamente a reivindicagdo para ver se poderia dar uma forma mais abrangente.
Inicialmente, o agente de propriedade industrial nota que ao explicitar a “estrutura de metal
tipo caixa”, parece ndo fornecer novidade patentedvel e uma vez que 0 mesmo usou a
transicao “compreendendo”, provavelmente pode eliminar todo este elemento; pois, apesar
disso, um concorrente poderia evitar uma violacdo, ao alojar o dispositivo em algo diferente
da “estrutura de metal do tipo caixa”. Assim, o agente de propriedade industrial reescreve a
reivindicagdo como:

1. Um mecanismo para transformar chumbo em ouro, compreendendo:
- um motor elétrico;
- uma cuba para reter residuo de chumbo; e
- um elemento de ouro-chumbo, operacionalmente acoplado a cuba e
configurado para receber energia do motor elétrico.

O agente de propriedade industrial re-analisa a reivindicacdo — tentando ainda torna-la
a mais ampla possivel, de maneira a visualizar totalmente a invengao. Ele nota que o “motor
elétrico” é razoavelmente especifico. O agente decide usar um termo ainda mais amplo. Ele
pensa em todos os termos mais amplos que lhe véem a mente, tais como “motor,” “fonte de
energia” e “fonte de energia elétrica”. Por diversos motivos, ele decide usar o termo “fonte de

energia”. Assim, 0 mesmo reescreve a reivindicagdo como:

1. Um mecanismo para transformar chumbo em ouro, compreendendo:
- uma fonte de energia;
- uma cuba para reter residuo de chumbo; e
- um elemento de ouro-chumbo, operacionalmente acoplado a cuba e
configurado para receber energia de uma fonte de energia.

O agente de propriedade industrial revisa a reivindicacdo mais uma vez. Ele nota que o
elemento “cuba” ndo deve necessariamente ser uma cuba, de maneira que a invengao retenha
o chumbo adequadamente e também nota que fez referéncia ao “chumbo” como “residuo de
chumbo”, ao invés de simplesmente “chumbo”. Uma vez que ele sabe que a invengao ird
funcionar com qualquer tipo de chumbo, decide retirar o adjetivo “residuo”, o qual esta sendo
desnecessariamente limitativo. Com relag@o ao elemento “cuba”, ele percebe que qualquer
formato de retentor funcionara adequadamente. Consequientemente, o agente de propriedade
industrial decide usar o termo abstrato “retentor de chumbo” para abranger qualquer vaso para
reter o chumbo. O agente de propriedade industrial reescreve a reivindicacdo como segue:

1. Um mecanismo para transformar chumbo em ouro, compreendendo:

- uma fonte de energia;

- um retentor de chumbo; e

- um elemento de ouro-chumbo, operacionalmente acoplado ao retentor de
chumbo e configurado para receber energia a partir de uma fonte de
energia.

O agente de propriedade industrial continua analisando a reivindicacao.
Eventualmente, ele percebe que a “fonte de energia” ndo € nova e que realmente ndo trabalha
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em combinacdo com os outros elementos para produzir um mecanismo novo.
Consequientemente, ele decide eliminar este elemento de sua reivindicagdo mais ampla. O
agente raciocina da mesma forma com relacdo a contribuicdo inventiva proporcionada pelo
“retentor de chumbo”, ndo se importando quao abstrato seja o termo escolhido pelo proprio.
Na eventualidade do agente de propriedade industrial eliminar ambos os termos, ou seja, a
“fonte de energia” e o “retentor de chumbo” dessa reivindicacdo, o unico elemento que resta
serd o “elemento de ouro-chumbo”, e o agente de propriedade industrial tem conhecimento
que nas jurisdicOes de interesse do seu cliente, as reivindicagOes de patente devem citar mais
de um elemento. Neste estagio, 0 agente comeca a estudar o termo “elemento de ouro-
chumbo” com maiores detalhes e percebe que tais elementos ndo existem de modo algum no
estado da tecnica. Consequentemente, para fins estratégicos, o agente de propriedade
industrial decide manter a reivindicacdo acima abrangendo o mecanismo de trés elementos em
seu pedido de patente, porém, mais importante ainda, ele reconhece que as reivindicacfes
principais se concentraréo inteiramente nos elementos da novidade que compreendem o
elemento de ouro-chumbo .

Suponha que ap6s o agente de propriedade industrial redigir suas reivindicacdes de
“elemento de ouro-chumbo”, o referido agente decida manter a reivindicagdo do mecanismo
dirigida para um dispositivo completo contendo o elementor de ouro-chumbo. Tais
reivindicacdes podem ser Uteis para fins estratégicos. Lembre-se que essa reivindicacao é
descrita como segue:

1. Um mecanismo para transformar chumbo em ouro, compreendendo:
- uma fonte de energia;
- um retentor de chumbo; e
- um elemento de ouro-chumbo, operacionalmente acoplado ao retentor de
chumbo e configurado para receber energia a partir de uma fonte de
energia.

O agente de propriedade industrial pode facilmente acrescentar reivindicacfes
dependentes a este mecanismo, verificando as alteragdes feitas por ele enquanto tentava
chegar a uma reivindicacdo a mais abrangente possivel. Nem toda limitacdo retirada de uma
reivindicacdo redigida merece ser mantida. Entretanto, o conjunto completo de reivindicacfes
dependentes que poderia ser redigido a partir das limitacGes retiradas e alteradas pelo agente
de propriedade industrial, levaria ao seguinte conjunto de reivindicagfes dependentes:

2. O mecanismo de acordo com a Reivindicagdo 1, compreendendo ainda:

- uma estrutura de metal tipo caixa, onde a fonte de energia e o elemento de
ouro-chumbo séo retidos dentro da estrutura de metal tipo caixa.

3. O mecanismo de acordo com a Reivindica¢do 1, onde a fonte de energia € um
motor elétrico.

4. O mecanismo de acordo com a Reivindicagdo 1, onde o retentor de chumbo é
uma cuba.

5. O mecanismo de acordo com a reivindicacéo 4, onde o retentor de chumbo esta
configurado para receber residuos de chumbo.
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No exemplo acima, o agente de propriedade industrial j& redigiu um quadro
reivindicatorio completo que abrange um mecanismo para transformar chumbo em ouro e o
mesmo agora percebe que deve redigir um conjunto de reivindicacdo que focalize apenas o
elemento de ouro-chumbo (por exemplo, “Um elemento de ouro-chumbo,
compreendendo...”). Assim, o agente de propriedade industrial ira prover o pedido de patente
com dois conjuntos de reivindicacdes independentes. O agente de propriedade industrial pode
adicionar um terceiro conjunto de reivindicactes, redigindo uma série de reivindicacdes de
métodos que cubram as operac6es do elemento de ouro-chumbo e, possivelmente, uma outra
série de reivindicacdes, que cubram o processo completo de transformar chumbo em ouro
(por exemplo, um analogo do mecanismo da reivindicagdo). Conjuntamente, isto
proporcionaria ao pedido de patente quatro conjuntos de reivindicac6es independentes.

No exemplo acima, o agente de propriedade industrial pode até decidir tomar um de
seus conjuntos de reivindicagdes, tal como, o conjunto de reivindicagdes do mecanismo
acima, e transforméa-lo em dois conjuntos de reivindicacdes independentes, no qual cada um
enfocara mais um ponto da novidade do que o outro. Por exemplo, ele pode tomar a
Reivindicacdo independente 1, e redigi-la novamente, de maneira a incluir as limitacdes da
Reivindicacdo dependente 3. Em seguida, o agente poderia redigir novamente a Reivindicacao
independente 1, de maneira a incluir as limitagdes da Reivindicacdo independente 4. Isto daria
ao agente de propriedade industrial dois conjuntos de reivindica¢des, cada um com um

enfoque ligeiramente diferente. Para ser claro, as novas reivindicacGes seriam:
1. Um mecanismo para transformar chumbo em ouro, compreendendo:
- um motor elétrico;
- um retentor de chumbo; e
- um elemento de ouro-chumbo operéavel, acoplado ao retentor de chumbo e
configurado para receber energia elétrica a partir do motor elétrico.

1. Um aparelho para transformar chumbo em ouro, compreendendo:
- uma fonte de energia;
- uma cuba retentora de chumbo; e
- um elemento de ouro-chumbo operavel, acoplado a cuba retentora de
chumbo e configurado para receber energia a partir da fonte de energia.

Na realidade, o agente de propriedade industrial deveria buscar apenas dois caminhos

alternativos, como aqueles proporcionados acima, quando cada caminho opcional representa
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realmente uma novidade independente da importancia comercial ou quando o estado da
técnica ndo é claro ou ambiguo.

Ao redigir as reivindicagdes as mais abrangentes possiveis, 0 agente de propriedade
industrial ird sempre verificar se 0 escopo da invencéo criada pelo inventor ndo € mais restrito
do que o escopo das reivindicacOes redigidas por ele. Por exemplo, caso o inventor tenha
inventado um carro com trés rodas e o0 mesmo ndo vé absolutamente essa invencdo sendo
adaptavel a qualquer outro tipo de veiculo, o agente de propriedade industrial sera
aconselhado a manter o escopo das reivindicacdes restrito e especifico para carros, ndo sendo
desnecessariamente estendido para todos os veiculos ou objetos que se movam. Por outro
lado, caso o inventor pense que a invencdo € adaptavel ou se o agente de propriedade
industrial puder visualizar potenciais infratores adaptando essa invencdo a outros dispositivos,
sera prudente manter as reivindicacdes bastante amplas, de modo a cobrir qualquer veiculo e
ndo apenas carros. Algumas vezes, 0 agente de propriedade industrial devera ajudar ao
préprio inventor para entender o potencial da sua invencdo. Muitos inventores sdo
extremamente focados em um problema particular e perdem o escopo total de suas invencdes.
Por exemplo, a difusdo de comunicacBes de espectro, uma das mais pioneiras tecnologias de
comunicacgdes do Século 20, foi originalmente concebida meramente como um meio de evitar
interferéncia eletrénica de sinal de torpedos controladores de radio. Essa tecnologia foi
posteriormente usada para desenvolver telefones celulares CDMA, uma tecnologia
consideravelmente diferente de torpedos.

Como agente de propriedade industrial, sempre que possivel, pergunte: Quais sdo 0s
objetivos dessa invencdo? O que o inventor esta tentando proteger? Quem/O que € provavel
de ser violado? Quem/O que poderia licenciar a patente? Estou protegendo a invencao
adequadamente, ao redigir as reivindicagdes deste ou daquele modo? Na qualidade de um
agente de propriedade industrial vocé precisa ser bem criativo e tentar obter o maximo de
protecdo possivel para a invengéo.

O agente de propriedade industrial deve notar que algumas jurisdi¢des tém exigéncias
relativas a “concisdo” no numero de reivindicacdes. Essas exigéncias de que as

reivindicagbes devem ser concisas podem ser relativas as reivindicacbes em sua totalidade,
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bem como com relacgéo as reivindicacdes individuais. Assim, nessas jurisdicdes, 0 numero de
reivindicacdes deve ser considerado em relacdo a natureza da invengdo que o requerente
procura proteger. Por exemplo, repeticdo indevida de textos, por exemplo, entre uma
reivindicacdo e outra, deve ser evitado pelo uso da forma de reivindicacdo dependente.

Com relacéo as reivindicacdes dependentes, enquanto a maioria das jurisdicdes ndo faz
qualquer objecdo quanto a um numero razodvel dessas reivindicacdes dirigidas a
caracteristicas preferidas especificas da invencéo, alguns examinadores de patentes podem
fazer objecdo a uma multiplicidade de reivindicacdes de uma natureza trivial. O que € ou 0
gue ndo é um namero razoavel de reivindicagdes, depende dos fatos e circunstancias de cada
caso especifico. O examinador de patentes também pode sentir que ele tem a responsabilidade
de levar em conta os interesses do publico em geral. Do mesmo modo, a apresentacdo das
reivindicacdes ndo deve torna-la indevidamente onerosa para determinar a matéria para a qual
a protecao é pretendida. O examinador de patentes também pode fazer objecGes onde existe
uma multiplicidade de alternativas no ambito de uma unica reivindicacdo, se isto a tornar
indevidamente onerosa para determinar a matéria para a qual a protecao é pretendida.

Entretanto, o agente de propriedade industrial deve observar que as regras relativas as
limitacGes sobre o numero de reivindicagdes, foram amplamente fornecidas dentro da
eficiéncia burocratica de diversos escritérios de patente. O agente de propriedade industrial
deve sempre querer lutar pelo escopo de protecdo mais adequado para seu cliente. Limitaces
do namero de reivindicacBGes ndo sdo encontradas em toda jurisdicdo. Com certeza, 0 agente
de propriedade industrial reconhecera com freqiiéncia o ponto em que a adi¢do de novas
reivindicacdes ndo ira auxiliar o seu cliente (quanto ao equilibrio), no ambito de uma
determinada jurisdicdo. O referido agente pode ser orientado nessa determinacdo pelo
desenvolvimento de um estudo sobre quantas reivindicagdes sdo geralmente consideradas
adequadas em uma determinada jurisdi¢do. Por exemplo, nos EUA, as patentes tendem a ter
mais reivindicacOes do que as patentes deferidas pelo EPO, as quais tendem a ter mais

reivindicagdes do que as patentes deferidas pelo Escritorio de Patentes do Japao (JPO).
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C. Clareza, Escolha das Palavras da Reivindicacdo e Inconsisténcias

O agente de propriedade industrial deve ser bastante cauteloso com relacdo as palavras
que o mesmo escolher para descrever a invencdo. Ele deve escolher palavras que nao
visualizem a invencéo na sua forma mais especifica, mas também visualizem variantes que
um concorrente possa escolher para burlar uma patente, de maneira a colher alguns beneficios
da invencdo sem violar a patente ou ser exigido a pagar por uma licenca. De muitas maneiras,
0 agente de propriedade industrial necessita antecipar o futuro e imaginar como que 0S
infratores em potencial pensardo em burlar as reivindicacdes dessa patente especifica.

A clareza das reivindicacdes de patente é de suma importancia, em virtude de sua
funcdo de definir a matéria para a qual a protecdo é pretendida. O significado dos termos de
uma reivindicacdo dever ser, geralmente, claro para o técnico versado na técnica — ou, no
minimo, a terminologia da reivindicacdo ndo devera, normalmente, ser de todo desconhecida
para um técnico do respectivo campo. Em vista das diferencas no escopo da protecdo que
podem estar anexadas as diversas categorias de reivindicacdes, o agente de propriedade
industrial deve garantir que o texto de uma reivindicacdo ndo deixe qualquer ddvida com
relacdo a sua categoria, enquanto também proporciona ao cliente o escopo de protecao
adequado.

O agente de propriedade industrial deve considerar a concepcao de cada reivindicacao
dando as palavras o significado e o escopo que normalmente tém na respectiva técnica, uma
vez que essa deve ser a provavel maneira como a reivindicacao sera interpretada. Se em um
caso especifico, a descricdo der as palavras um significado especial por meio de definicao
explicita ou qualquer outro modo, o agente de propriedade industrial deve garantir que essa(s)
definicdo(des) nova(s) ou alternativa(s) seja/sejam clara(s). A reivindicacdo também deve ser
concebida como uma tentativa de dar um sentido técnico a mesma. Nessa ocasido, a referida
concepcdo pode envolver um afastamento do significado literal estrito do texto das
reivindicagdes.

Quando uma reivindicacdo é dirigida para uma adicional aplicacdo terapéutica de um
medicamento e a condi¢do doentia a ser tratada é definida em termos funcionais, por exemplo,

“qualquer condi¢ao suscetivel de ser aprimorada ou evitada por ocupacdo seletiva de um
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receptor especifico”, a reivindicacao pode ser considerada como clara em muitas jurisdigdes
(tal como o EPO), apenas se as instrucfes na forma de testes experimentais ou critérios
testaveis estiverem disponiveis nos documentos de patente ou que seja de conhecimento geral
comum, permitindo que o especialista versado na técnica reconheca quais condicdes estao
incluidas na definicdo funcional e, similarmente, dentro do escopo da reivindicacgéo.

Seja preciso ao redigir as reivindicacOes e evite palavras relativas. Evite palavras, tais
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como, “rapido”, “lento”, “longo”, “curto”,

2% <e

alto”, “largo”, “perfeito”, etc. Tais palavras nem
sempre fornecem limitacdes claras, a menos que sejam usadas com relacdo a outro elemento
da reivindicagdo. Por exemplo, nunca redigir em uma reivindicagdo “uma longa pega de

madeira”. Entretanto, o agente de propriedade industrial pode querer escrever:
- uma primeira peca de madeira;
- uma segunda peca de madeira, onde a primeira peca de madeira é maior do que
a segunda peca de madeira.

Se um agente de propriedade industrial usar um termo absoluto em um modo auto-
sustentavel, € muito provavel que o examinador de patentes o ignore — em outras palavras, é
muito provavel que o examinador de patentes trate “uma longa peca de madeira” de maneira
ndo diferente de “uma pega de madeira” ou para esta matéria, de maneira ndo diferente de
“uma pequena peca de madeira”. Ou até pior, caso esta reivindicagdo termine em uma patente
concedida, um infrator acusado pode evitar a viola¢ao dizendo: “quando usamos madeira, ndo
usamos pecas longas”. Como um exemplo vivo, um infrator acusado que tenha sido
notificado que a reivindicacdo descreveu que dois elementos estavam “perfeitamente
alinhados”, respondeu ao detentor da patente que conquanto tenha alinhado os elementos, ele
nao o fez tao “perfeitamente”.

Da mesma maneira, é preferivel ndo usar em uma reivindicacdo um termo relativo ou
similar, tal como “fino”, “largo” ou “forte”, a menos que o termo tenha um significado bem-
reconhecido na técnica especifica, por exemplo, “alta-freqiiéncia”, em relagdo a um
amplificador e essa seja a intencdo do significado. Quando o termo ndo tem qualquer
significado bem-reconhecido, deveria, se possivel, ser substituido por um texto mais preciso
encontrado em qualquer lugar da divulgacdo original. Quando ndo existe qualquer base na

divulgacdo para uma definicdo clara e o termo ndo é essencial com relagdo a invencéo, o
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agente de propriedade industrial devera manter o termo na reivindicacdo, pelo fato de que
para suprimir tal termo, pode levar a extensdo da matéria pertinente além do contetdo do
pedido de patente conforme depositado, 0 que ndo é permitido. Entretanto, ndo pode ser
permitido um termo impreciso em uma reivindicacao, se o termo for essencial com relagédo a
invencdo. Da mesma maneira, um termo impreciso ndo pode ser usado pelo requerente para
diferenciar sua invencdo do estado da técnica.

Deve ser dada especial atencao sempre que a palavra “cerca de” ou termos similares tal
como, “aproximadamente” sdo usados. Esta palavra pode, por exemplo, ser usada para um
valor especifico (por exemplo, “cerca de 200 C°”) ou para uma faixa (por exemplo, “cerca de
x a cerca de y”). Na maioria das vezes, o examinador de patentes apenas permitira tais
palavras se tal presenca ndo evitar que a invencdo seja erroneamente diferenciada do estado
da técnica, com relacdo a novidade e atividade inventiva. Mesmo quando um examinador de
patentes aceita tal termo, o agente de propriedade industrial ainda deve ser cauteloso com seu
uso, uma vez que, posteriormente, um tribunal pode achar o termo vago.

Termos relacionados a “aspectos opcionais,” tais como, as expressoes
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“preferencialmente,” “por exemplo,” “tal como” ou “mais particularmente”, devem ser
observados cuidadosamente, para assegurar que 0s mesmos nao introduzam ambiguidade. Em
algumas jurisdi¢cdes, como o EPO, as expressdes desse tipo podem ndo ter efeito limitativo
sobre 0 escopo de uma reivindicacdo; isto é, 0s aspectos seguintes a tais expressdes devem ser
considerados inteiramente opcionais. Porém, o agente de propriedade industrial ndo pode
garantir que essa sera a interpretacdo, uma vez que algumas jurisdi¢cbes podem ser mais
rigorosas do que o EPO em aceitar tais termos. E mais importante que o agente de
propriedade industrial seja aconselhado a evitar tais termos, pelo fato de que € muito provavel
que um réu no processamento da patente argumentard que estas expressdes tém um efeito
limitativo, argumentando que, de outro modo, ndo seriam citadas na reivindicacdo. O detentor
da patente pode finalmente vencer o litigio, porém, o agente de propriedade industrial deve
empenhar-se para reduzir os provaveis problemas do seu cliente em qualquer litigio possivel.

Em muitas jurisdigdes, o agente de propriedade industrial deve ter um cuidado especial

ao redigir reivindicagdes que empregam a palavra “em” para definir uma relagdo entre
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diferentes entidades fisicas (produto, mecanismo), ou entre entidades e atividades (processo,
uso), ou entre diferentes atividades. Exemplos de reivindicacdes escritas dessa maneira

incluem os seguintes:
(1). cabecote de cilindro “em um motor em quatro tempos

(i1).  “Em” um aparelho telefonico com discador automdatico, detetor de discagem de
tom e controlador de caracteristicas, o detetor de discagem de tom
compreendendo(...)

(iii).  “Em” um processo usando um dispositivo alimentador de eletrodo de um
aparelho de solda a arco, um método para controlar a corrente e a voltagem da
solda a arco, compreendendo as seguintes etapas; e

(iv).  “Em” um processo/sistema/aparelho, etc. ... o aperfeicoamento constituido de

Nos Exemplos (i) ao (iii), a énfase esta nas subunidades totalmente operando (cabecote
de cilindro, detetor de discagem de tom, método para controlar a corrente e a voltagem de
solda a arco), ao invés da unidade completa na qual a subunidade esta contida (motor de
quatro tempos, telefone, processo).

Muitas jurisdi¢cGes ndo entendem como claro se a protecéo da reivindicacao buscada for
limitada a subunidade em si ou se a unidade, como um todo, deve ser protegida. Para fins de
clareza, as reivindicagdes desse tipo devem ser , geralmente, dirigidas a “uma unidade com
(ou compreendendo) uma subunidade” (por exemplo, “motor de quatro tempos com um
cabecote de cilindro”), ou para a subunidade em si, especificando sua finalidade (por
exemplo, “cabegote de cilindro para um motor de quatro tempos”).

Com as reivindicagdes do tipo indicado pelo Exemplo (iv), o uso da palavra “em”,
algumas vezes, ndo deixa claro se a protecdo é buscada apenas para o0 melhoramento ou para
todos os aspectos definidos na reivindicacdo. Aqui, também, é essencial assegurar que o texto
esta claro. Entretanto, reivindicagdes como “uso de uma substancia ...... como um ingrediente
anticorrosivo em uma composi¢do de tinta ou verniz” podem ser aceitaveis, com base no
segundo uso ndo medicinal secundario, em jurisdi¢cdes como o EPO.

Empenhe-se sempre na clareza ao redigir reivindicacdes de patente. Alguém pode
argumentar que a palavra “em” nas reivindicagdes acima limitam desnecessariamente o
escopo da protecéo do cliente. Por exemplo, foi o0 agente de propriedade industrial positivo de

modo que “o cabegote de cilindro” reivindicado funcionaria apenas em um motor de quatro
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tempos? O agente de propriedade industrial deve considerar seriamente se a palavra “em” na
frase € mesmo necessaria para proteger a invencao do seu cliente antes de usa-la.

Ao usar um termo de reivindicacdo que tenha um significado estabelecido na técnica
relevante, o agente de propriedade industrial deve assegurar que o significado é apropriado
nas circunstancias especificas na qual ele ou ela busque usar esse termo. Além disso, 0 agente
de propriedade industrial deve assegurar que as palavras que ele selecionou transmitem o
significado que ele quer transmitir e que também abrangem a invencdo adequadamente.

Por exemplo, um agente de propriedade industrial pode ter selecionado o termo “painel”
nas reivindicagdes. A palavra “painel” pode ter significados diferentes. Se o agente de
propriedade industrial escolher a palavra “painel” sem esclarecer se a mesma significa um
“painel de circuito” ou um “painel de madeira” existe uma possivel ambigiiidade. Portanto ¢
recomendavel escolher uma palavra com um significado claro e transmitir esse significado no
relatorio descritivo, de maneira que ndo haja espaco para confusdo; entretanto, a palavra
selecionada deve ser tdo abrangente quanto necessaria, de modo a proporcionar a adequada
protecao a reivindicacao.

Um agente de propriedade industrial pode ser seu proprio lexicografo e pode definir
termos. Entretanto, fazendo isto, ele deve explicar claramente o significado do termo que ele
definiu no relatorio descritivo, de maneira que ndo haja espaco para ambiglidade e o
significado do termo que ele criou sera claro para o examinador de patentes e para os tribunais
em que a patente possa ser objeto de litigio.

Qualquer inconsisténcia entre a descricdo e as reivindicacdes devem ser evitadas. As
inconsisténcias podem lancar duvidas sobre a extensdo da protecdo e, portanto, tornar a
reivindicacdo incerta ou sem fundamento ou, alternativamente, tornar a reivindicacdo
questionavel. As inconsisténcias podem surgir das seguintes maneiras:

(i.)  Inconsisténcia Verbal Simples

Por exemplo, existe uma declaracdo na descrigdo que sugere que a invencao esta
limitada a um aspecto especifico, porém as reivindicagdes ndo estdo assim limitadas;

além disso, a descrigdo ndo coloca nenhuma énfase especial sobre este aspecto e ndo
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existe qualquer motivo para acreditar que o aspecto €é essencial para a performance da
invencdo. Nesse caso, a inconsisténcia pode ser removida pela ampliacdo da descricéo
ou pela limitacdo das reivindicacfes. Da mesma maneira, se as reivindicacdes forem
mais limitadas do que a descricéo, elas podem ser ampliadas ou a descricdo pode ser
limitada. [Nota: Uma descricdo ndo pode ser ampliada apds o depdsito do pedido de

patente em muitas jurisdi¢cdes — ate mesmo quando “ampliar” significa deletar material

da especificacéo.]

(i)  Inconsisténcia Relativa a Aspectos Aparentemente Essenciais

Por exemplo, pode parecer que, a partir do conhecimento técnico geral ou do que
estd declarado ou implicito, um determinado aspecto técnico descrito que nao é
mencionado em uma reivindicacdo independente é essencial para desempenhar a
realizacdo da invencdo ou, em outras palavras, € necessario para a solucdo do

problema ao qual a invencdo diz respeito. A situacdo contrdria, em que uma

reivindicacdo independente inclui aspectos que ndo parecem essenciais para realizar a

invencdo, ndo é questionavel. Isto é uma questdo de escolha do requerente. Portanto, 0

examinador ndo ird sugerir que uma reivindicacdo seja ampliada pela omissdo de

aspectos aparentemente ndo essenciais. [Nota: Este ultimo comentario realmente

estabelece a esséncia da tarefa do agente de propriedade industrial para obter protecédo
de reivindicacdo abrangente. O examinador do governo tem apenas o dever de dizer
quando uma reivindicagdo estd “muito abrangente”; ele ndo tem o dever de dizer

quando uma reivindicacao esta muito restrita.]

(iii). Parte da Matéria da Descricdo e Desenhos ndo esta coberta pelas Reivindicacdes
Por exemplo, todas as reivindicacbes especificam um circuito elétrico
empregando dispositivos semicondutores, porém, uma das modalidades na descrigdo e
nos desenhos, em vez disso, emprega tubos eletrénicos. Em tal caso, a inconsisténcia
pode ser removida normalmente, pela ampliagdo das reivindicacdes (supondo que a
descricdo e os desenhos, como um todo, proporcionam o suporte adequado para tal

ampliacdo) ou pela remogdo do “excesso” de matéria da descricdo e dos desenhos.
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Entretanto, caso sejam apresentados exemplos na descricdo e desenhos que nédo estdo
cobertos pelas reivindicagdes, ndo como modalidades da invencdo mas como técnica
antecedente ou exemplos, que sejam Uteis para entender a invencéo, a retencao destes
exemplos pode ser permitida.

Esses exemplos realcam a exigéncia (ja repetido muitas vezes) de que o relatorio

descritivo deve dar suporte as reivindicacdes.
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D. Alternativas de Reivindicacdo e Modifica¢fes da Invencao

Ao redigir as reivindicacOes, € importante pensar constantemente sobre as alternativas
da invengdo. Em termos legais, essas alternativas sao conhecidas como “modalidades”. Um
agente de propriedade industrial deve pensar como um concorrente potencial que deseja
contornar as reivindicacdes. Pense sobre quais variacfes de uma reivindicacdo poderiam ser
introduzidas que permitissem que alguém evitasse uma violacdo e, em seguida, tente
incorporar essas variacfes ou modalidades alternativas no relatério descritivo e na redagéo
das reivindicacdes, abrangendo cada uma dessas modalidades. E importante nio esquecer das
modalidades alternativas que podem realizar a mesma funcdo. As reivindicacOes relativas a
estas modalidades alternativas sdo criticas ao proporcionar um escopo de protecdo abrangente.
O agente de propriedade industrial deve ficar atento para ndo exceder o orcamento do cliente
ao desenvolver alternativas e ndo exceder o proprio escopo da invencdo do inventor.

Por exemplo, se o inventor tiver desenvolvido um dispositivo que abranja um lapis com
uma borracha fixada ao lapis, as reivindicacdes dirigidas para a modalidade principal ou

preferida devem ser redigidas como segue:
1. Um dispositivo, compreendendo:
- um lapis; e
- uma borracha fixada ao lapis.
2. O dispositivo de acordo com a Reivindicagdo 1, onde a dita borracha € fixada ao
lapis de modo destacavel.
3. O dispositivo de acordo com a Reivindicacao 2, onde o lapis é de cor vermelha.

Para a mesma invencdo, as reivindicacOes dirigidas para uma modalidade alternativa

podem ser lidas como segue:
1. Um dispositivo, compreendendo:
- um crayon; e
- uma borracha fixada no crayon.
2. O dispositivo citado na Reivindicagdo 1, onde a referida borracha é fixada de
maneira destacavel ao crayon.
3. O crayon de acordo com a Reivindicacéo 2, onde o crayon é de cor vermelha.

A comparagdo entre o conjunto de reivindicagdes de “crayon” e o conjunto de
reivindicagdes de “lapis” sugere que, talvez, o agente de propriedade industrial pudesse
redigir um conjunto de reivindicagdes ainda mais abrangente, com vistas a “um apetrecho
para escrever” e, em seguida, redigir reivindicagdes dependentes com vistas a um crayon e um

lapis.
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E. Evite Limitacbes Desnecessarias

Uma regra basica para redigir uma reivindicacdo, conforme ja discutido, é revisar
constantemente as reivindicacbes e deletar as limitacbes desnecessarias. Conforme ja
mencionado, uma técnica é redigir uma reivindicacdo na forma de um paragrafo e incluir
nesta descricdo todas as limitacdes razoaveis a uma modalidade da invencdo. Uma vez que o
agente de propriedade industrial tenha visualizado a invencdo em sua totalidade, o0 mesmo
revisa o paragrafo e elimina todas as limitacdes que impedem uma descri¢cdo da invencdo na
forma mais abrangente possivel. Fazendo isto, 0 agente de propriedade industrial serd capaz
de expressar uma reivindicacdo que visualize a invencdo em sua forma mais abrangente,
ficando isenta de quaisquer limitacbes desnecessarias. Isto pode ser seguido da redacdo de
mais conjuntos de reivindica¢es que tém um escopo diferente do primeiro conjunto. Esta
técnica deve resultar em um conjunto de reivindicac@es abrangentes para a invencao.

Da mesma maneira, no que tange os aspectos técnicos da invencado, as reivindicacdes
ndo devem contar com referéncias a descri¢cdo ou desenhos, exceto quando for absolutamente
necessario. Por exemplo, de acordo com as regras do EPO, as reivindicacbes ndo devem
contar com referéncias do tipo “conforme descrito na parte ... da descri¢do,” ou “conforme
ilustrado na Figura 2 dos desenhos”. O texto enfatico da clausula de excegédo deve ser notado.
Assim, o requerente tem o 6nus de mostrar que ¢ “absolutamente necessario” contar com a
referéncia a descricdo ou desenhos nos casos apropriados. Um exemplo de uma excegao
permitida seria de que a invencdo envolvesse alguma forma particular ilustrada nos desenhos,
porém, ndo podendo ser prontamente definida por palavras ou por uma simples formula
matematica. Um outro caso especial € aquele em que a invencdo refere-se a produtos
guimicos, alguns destes aspectos podendo ser definidos apenas por meio de graficos ou
diagramas.

Nota: O cuidado previsto neste item pertinente as figuras e desenhos nédo se refere ao
uso de meros sinais de referéncia nas reivindica¢des discutidas no Capitulo V, Secdo. C (6)

acima.
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F.  Limitacbes Negativas e Rejeicoes

Uma matéria pertinente a reivindicacao ¢ normalmente definida em termos de aspectos
positivos, indicando que determinados elementos técnicos estdo presentes. Em raras ocasioes,
0 agente de propriedade industrial pode restringir a matéria usando uma limitacdo negativa,
declarando expressamente que um aspecto especifico estd ausente, por exemplo, “nao ¢ de
madeira”. Tais limitagGes negativas podem ser feitas, por exemplo, para remover modalidades
ndo-patenteaveis divulgadas no pedido de patente conforme depositado ou se a auséncia de
um aspecto pode ser deduzida do pedido de patente conforme depositado.

Além disso, em algumas jurisdi¢des, como o EPO, uma divulgacao do estado da técnica
pode ser excluida usando uma “rejeicdo” para restabelecer a novidade de um ensinamento
inventivo, a qual € acidentalmente superposta com a divulgacdo. Uma rejeicdo sem estar
fundamentada no pedido de patente conforme depositado pode, apenas, restabelecer a
novidade; ndo pode fazer um ensinamento inventivo Obvio. Deve-se ter cuidado para
assegurar que o texto da rejeicdo ndo seja estendido além do contetdo do pedido de patente,
conforme depositado.

As limitagbes negativas ou rejeicdes podem ser usadas apenas no caso de adicionar
aspectos positivos a reivindicacdo, ndo definindo mais clara e precisamente a matéria que
ainda € passivel de protecdo ou limitando indevidamente o escopo da reivindicacdo. O agente
de propriedade industrial deve se empenhar para limitar o uso de limitacdes negativas e
rejeicdes, para situacGes que nao podem ser facilmente explicadas de uma maneira positiva,
por exemplo, um processo quimico que possa usar qualquer metal conhecido, exceto “cobre”
(e o proprio inventor ndo sabe realmente porque o cobre ndo pode ser usado), poderia ser

2

expresso de tal forma como “um metal, excluindo cobre ....” Entretanto, o agente de
propriedade industrial, geralmente, ird encontrar apos longa e intensa consideracdo, uma
palavra adequada que expresse a limitacdo de maneira positiva. Limita¢cbes negativas e
rejeicOes geralmente devem ser evitadas, pelo fato de ndo proporcionarem a linguagem

elegante e habilidosa da reivindicacdo que oferece a melhor protecéo para invengoes.
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G. As Reivindicagdes e os Produtos Concorrentes

Um agente de propriedade industrial deve perguntar ao seu cliente sobre produtos
concorrentes. Na medida em que € instaurado um processamento do pedido de patente
(lembre-se que isto pode levar muitos anos), o0 agente de propriedade industrial deve
acompanhar a evolucdo dos produtos concorrentes no campo da invencdo. Ao redigir as
reivindicacdes, este fundamento do conhecimento deve ser bem usado, através da redacao de
reivindicacdes que cubram os produtos concorrentes que possam estar disponiveis no mercado
— desde que os produtos concorrentes ndo sejam do estado da técnica. Adicionalmente, se 0
agente de propriedade industrial souber de um novo produto concorrente, enquanto o pedido
de patente estd pendente, o referido agente pode querer alterar as reivindicacGes pendentes
para que possam ser melhor lidas - na invencéo do cliente e no produto concorrente (supondo
que o produto concorrente ndo seja definitivamente o estado da técnica). Deste modo, as
reivindicacdes de patente concedidas ficam tdo proximas do produto do concorrente, que 0
concorrente ndo tera outra opcdo, exceto obter uma licenca do cliente quando a patente é

concedida.
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H. As ReivindicacGes Devem Superar o Estado da Técnica

O agente de propriedade industrial deve redigir as reivindicacdes, de modo a superar o
estado da técnica relacionado a invencgédo, que 0 mesmo ja conhece. Caso contrario, a patente
sera invalidada. A estratégia ideal € redigir uma reivindicacdo que seja mais restrita do que o
estado da técnica atualmente conhecido, porém mais abrangente do que o0s produtos
concorrentes. Tenha também em mente, que algumas jurisdi¢bes, como os EUA, exigem do
agente de propriedade industrial, do inventor e de outras partes associadas ao pedido de
patente, a divulgacdo para o escritorio nacional de patentes de todo o estado da técnica
pertinente; o ndo cumprimento de tal exigéncia pode, em algumas circunstancias, cancelar a

licenca de atuacdo do agente de propriedade industrial.
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I.  Tipos de ReivindicacGes de Multiplo Uso para a Mesma Invencéo

Caso a mesma invencdo possa ser reivindicada como um método e como um
mecanismo, ndo deixe de fazé-lo. Nao se sinta constrangido em visualizar a invengdo de
apenas uma forma. De fato, para obter a protecdo mais abrangente possivel para a invencao, é
recomendavel reivindicar a invencdo de maneiras diferentes. Vejamos alguns exemplos de
reivindicacdes.

Por exemplo, suponha que uma invencao esteja correlacionada ao software de busca na

Internet; uma reivindicacao de sistema para a invencdo poderia ser lida como segue:
1.  Um sistema para busca na Internet, o dito sistema compreendendo:
- um modulo de software configurado para realizar uma busca;
- uma base de dados configurada para armazenar resultados produzidos pela
busca; e
- uma interface do usuario configurada para apresentar os resultados da
busca a um usuério.

Observe que na Reivindicacdo 1, citamos os diferentes componentes da invencao e a
maneira como interagem entre si. Especificamos os trés elementos e citamos a funcéo
realizada por cada elemento. Por exemplo, especificamos que o0 modulo de software realiza a
busca, a base de dados armazena a busca e a interface torna a busca disponivel para um
usuario.

Um método de reivindicacdo para a mesma inven¢ao pode ser lido como segue:
2. Um método para realizar uma busca na Internet, o dito método compreendendo:
- transmitir um pedido de busca pela Internet, a partir de um médulo de
software;
- receber os resultados da busca pela Internet, a partir do pedido de busca
feito através do modulo de software;
- armazenar os resultados da busca em uma base de dados; e
- apresentar os resultados da busca para um usuario, atraves de uma
interface do usuario.

Observe que na Reivindicacdo 2, introduzimos diferentes etapas envolvidas na
realizacdo desta busca e, a0 mesmo tempo, introduzimos os componentes que realizam cada
uma das funcbes declaradas. Por exemplo, a primeira etapa é indicada como sendo a

realizacdo da busca conduzida pelo médulo de software.
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J.  Certifique-se que o Relatorio Descritivo Da Suporte as Reivindicagdes

As reivindicacGes devem ter suporte no relatério descritivo e nos desenhos, conforme
observado em todo o presente texto. Isso significa que deve haver uma base na descricdo para
a matéria pertinente a cada reivindicacdo. O escopo das reivindicagdes, geralmente, ndo sera
interpretado de modo mais abrangente do que é garantido por certas consideracfes, como a
extensdo da descricao e dos desenhos, e em algumas jurisdi¢des, a contribuicdo para a técnica.

A maioria das reivindicacfes sdo generalizacGes de um ou mais exemplos especificos.
A extensdo de generalizacdo permissivel é uma questdo que o examinador deve julgar em
cada caso especifico, a luz do relevante estado da técnica. Assim, uma invencao que abre um
campo totalmente novo, geralmente, tem direito a uma maior generalidade nas reivindicacoes
do que aquela que esta correlacionada a avancos em uma tecnologia conhecida. Uma
declaracdo justa de uma reivindicacdo é aquela que ndo € tdo abrangente que ultrapasse a
invencdo e nem tao restrita que prive o requerente de uma recompensa justa pela divulgacéo
de sua invencdo. Geralmente, o requerente tem o direito de abranger todas as modificacbes
Obvias de, os equivalentes a, e usos daquilo que ele descreveu. Particularmente, caso seja
razoavel prognosticar que todas as alternativas cobertas pelas reivindicacbes tém as
propriedades ou usos atribuidos pelo requerente na descricdo, 0 mesmo deve ter o direito de
formular suas as reivindicacdes em conformidade.

O agente de propriedade industrial deve ter em mente que a Unica restricdo na
abrangéncia das reivindicacdes que um requerente pode obter é concernente ao estado da
técnica (novidade e atividade inventiva) € ndo num dada “intui¢ao” de um examinador de
patentes sobre o significado da invencdo do cliente. O agente de propriedade industrial ird,
geralmente, apelar contra as rejeicdes feitas pelas intuicdes do examinador de patentes, as
guais ndo estdo concretamente baseadas no estado da técnica e nas exigéncias legais precisas
para a patenteabilidade.

O agente de propriedade industrial ndo deve ser um ator passivo no processo de

patenteamento. O agente de propriedade industrial podera, oportunamente, descobrir que um
examinador de patente excedeu sua autoridade legal ao fazer uma rejeicdo. O agente de

propriedade industrial deve estar pronto para aconselhar o seu cliente com relagcdo a
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aplicabilidade de um recurso em tais instancias. A experiéncia ensinard ao agente de
propriedade industrial quando uma regra € uma regra e quando ele deve lutar por melhor
protecdo para seu cliente. O agente deve também estar atento com relacdo a seus advogados
associados estrangeiros, quando os mesmos estdo trabalhando arduamente em nome do seu
cliente e quando estdo simplesmente atendendo a uma mera sugestdo criada para
demonstracdo de eficiéncia burocratica. (As ‘“sugestdes” nas duas ultimas frases sao
igualmente aplicadas a qualquer pedido de patente e em qualquer jurisdicdo no mundo).
Damos abaixo alguns exemplos de suporte ou falta de suporte para a linguagem das

reivindicacoes:

i. Uma reivindicacdo se refere a um processo para tratamento de todos os tipos de
“mudas de plantas”, submetendo-as a um choque frio controlado, de maneira a
produzir resultados especificos, ao passo que a descricdo divulga o processo
aplicado a somente um tipo de planta. Uma vez que é bem reconhecido que as
plantas apresentam varia¢es amplas em suas propriedades, existem razGes bem-
fundadas para se acreditar que o processo ndo é aplicavel a todas mudas de
plantas. A menos que o requerente possa fornecer provas convincentes de que o
processo seja geralmente aplicavel, o mesmo deve restringir sua reivindicacéo a
um tipo de planta especifico mencionado na descri¢do. Uma simples declaracéo
de que o processo é aplicavel a todas mudas de plantas ndo é suficiente.

ii.  Uma reivindicagdo se refere a um método especificado de tratar “moldagens de
resina sintética” para obter determinadas alteragdes nas caracteristicas fisicas.
Todos os exemplos descritos se referem a resinas termoplasticas e 0 método €
aquele que parece ser inapropriado para resinas termofixas. A menos que o
requerente possa fornecer provas convincentes que, no entanto, 0 método é
aplicavel a resinas termofixas, 0 mesmo deve restringir sua reivindicagdo a resinas
termoplasticas.

iii.  Uma reivindicacao se refere a composicdes de 6leo combustivel aperfeicoado, as
quais possuem uma determinada propriedade desejada. A descrigdo proporciona
suporte para uma maneira de obter éleos combustiveis possuindo esta
propriedade, que € pela presenca de quantidades definidas de um determinado
aditivo. Nao € divulgado qualquer outro modo para obter 6leos combustiveis
possuindo a propriedade desejada. A reivindicacdo nao faz qualquer mencéo ao
aditivo. A reivindicagdo nédo é suportada em toda sua abrangéncia e a obje¢édo
surge.

Um agente de propriedade industrial jamais deve tentar reivindicar algo que ele ndo

conhece com relagdo a determinadas inclusdes no escopo da invencdo. Ele deve procurar
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patentes validas para seus clientes. A regra estabelecida acima é indicada em termos de
protecao ao publico (que é justo), porém, ao tentar patentear alguma coisa que nao é suportada
pelo relatorio descritivo do requerente é similarmente um desastre também para o requerente
da patente.

A discussdo acima reforca um topico que foi constantemente repetido ao longo de todo
0 presente texto. O agente de propriedade industrial sempre deve proporcionar o suporte
adequado para as reivindicacdes do seu cliente no relatério descritivo do pedido de patente. O
agente de propriedade industrial também deve antecipar as limitagdes mais restritas que o
mesmo possa precisar adicionar as reivindicacdes durante o processamento da patente e

assegurar que sera fornecido o suporte para estas limitacdes, caso se tornem necessarias.
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K. Unidade de Invencao

Um pedido de patente deve, geralmente, ser correlacionado apenas a uma invencao ou a
um grupo de invencdes ligadas, de maneira que formem um unico conceito geral inventivo. A
segunda destas alternativas, isto é, o grupo ligado de conceito Unico, pode dar origem a uma
pluralidade de reivindicacfes independentes na mesma categoria, embora 0 caso mais comum
seja de uma pluralidade de reivindicac6es independentes em diferentes categorias.

O conceito de unidade de invencéo foi discutido ao longo de todo o presente texto. Se
um examinador de patentes determinar que as reivindicacfes de um pedido de patente omitem
a unidade de invencéo, geralmente, o agente de propriedade industrial serd exigido a escolher
determinadas reivindicacdes e cancelar ou retirar as reivindicacbes ndo escolhidas.
Entretanto, de um modo geral, 0 agente serd permitido a depositar um outro pedido de patente
com as reivindica¢des ndo escolhidas do primeiro pedido. A regra para a unidade de invencao
g, essencialmente, um mecanismo de regulamentacdo de taxa, que evita que os Escritdrios
Nacionais de Patentes tenham que examinar um excesso de invencles separadas para um
requerente que pagou apenas pelo exame de uma unica invengdo. Assim sendo, a descoberta
de um falta de unidade de invencdo ndo €, geralmente, uma falha fatal para um pedido de
patente, embora possa incorrer em taxas adicionais para o cliente, bem como, numa demora
adicional. Da mesma maneira, a discussdo feita a seguir, tem o proposito de auxiliar o agente
de propriedade industrial a entender onde pode ser encontrada uma falta de unidade de
invencdo. Os exemplos inicialmente fornecidos dizem respeito a invencdes quimicas,
entretanto, os conceitos podem ser estendidos para pedidos de patentes em todos os dominios
técnicos.

Em algumas jurisdicbes, como o EPO, a unidade de invencdo é considerada como

presente no contexto de produtos intermediarios e produtos finais, onde:

I. Os produtos intermediarios e produtos finais tém o mesmo elemento estrutural
essencial, isto &, suas estruturas quimicas basicas sao as mesmas ou suas
estruturas quimicas sdo técnica e intimamente inter-relacionadas, o produto
intermediario, incorporando um elemento estrutural essencial ao produto final, e

ii.  Os produtos intermediarios e produtos finais séo tecnicamente inter-relacionados,
isto é, o produto final é fabricado diretamente a partir do intermediario ou é
separado do mesmo por um pequeno numero de intermediarios, em que todos
contém o mesmo elemento estrutural essencial
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A unidade de invencdo também pode estar presente entre os produtos intermediarios e
finais, dos quais as estruturas sdo desconhecidas - por exemplo, entre um produto
intermediario tendo uma estrutura conhecida e um produto final com estrutura desconhecida
ou, entre um intermedidrio de estrutura desconhecida e um produto final de estrutura
desconhecida. Nestes casos, deve haver prova suficiente para levar um individuo a concluir
que os produtos intermediario e finais sdo técnica e intimamente inter-relacionados, como, por
exemplo, quando o produto intermediario contém o mesmo elemento essencial do produto
final ou incorpora um elemento essencial ao produto final.

Diferentes produtos intermediarios usados em diferentes processos para a preparacao do
produto final podem ser reivindicados, desde que tenham o mesmo elemento estrutural
essencial. Os produtos intermediarios e finais ndo devem ser separados no processo que vai de
um para 0 outro, por meio de um intermediario que ndo seja novo. Quando diferentes
produtos intermediarios para diferentes partes estruturais do produto final séo reivindicados, a
unidade ndo deve ser considerada como presente entre os intermediarios. Se os produtos
intermediarios e finais sdo familias de compostos, cada composto intermediario deve
corresponder a um composto reivindicado na familia de produtos finais. Entretanto, alguns
produtos finais podem ndo ter um composto correspondente na familia dos produtos
intermediarios, assim as duas familias ndo necessitam ser totalmente congruentes. O mero
fato de que além da capacidade de ser usado na producdo de produtos finais, os produtos
intermediarios também exibem outros efeitos ou atividades possiveis e ndo devem prejudicar
a unidade de invencao.

Quando uma unica reivindicacdo definir alternativas (quimica ou ndo-quimica), isto é,
uma unidade de inven¢do denominada de “grupamento de Markush” deve ser considerada
como presente, se as alternativas forem de natureza similar. Quando o grupamento de
Markush for para as alternativas de compostos quimicos, estes devem ser considerados como

sendo de natureza similar, onde:

I. todas as alternativas tém uma propriedade ou atividade comum, e

ii.  uma estrutura comum esta presente, isto €, um elemento estrutural significativo é
compartilhado por todas as alternativas, ou todas alternativas pertencem a uma
classe reconhecida de compostos quimicos, na técnica a qual a invengdo pertence.
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Um “elemento estrutural significativo ¢ compartilhado por todas as alternativas”,
qguando os compostos compartilham uma estrutura quimica comum que ocupa uma grande
parte de suas estruturas ou, no caso dos compostos terem em comum apenas uma pequena
parte de suas estruturas, a estrutura compartilnada comumente constitui uma parte distinta
estruturalmente, face ao estado da técnica existente. O elemento estrutural pode ser um
componente Unico ou uma combinacdo de componentes individuais juntamente ligados. As
alternativas pertencem a uma “classe reconhecida de compostos quimicos”, se houver uma
expectativa no conhecimento técnico de que os membros da classe irdo se comportar da
mesma maneira no contexto da invencdo reivindicada, isto é, que cada membro possa ser
substituido entre si, na expectativa de que seja alcancado o mesmo resultado esperado. Caso
possa ser demonstrado que pelo menos uma alternativa de Markush néo é nova, a unidade de
invencado deve ser reconsiderada.

Em algumas jurisdi¢cBes, como o EPO, uma falta de unidade de invencdo pode estar
diretamente evidente a priori, isto €, antes de considerar as reivindicacdes pertinentes ao
estado da técnica, ou pode apenas se tornar aparente a posteriori, isto €, apds considerar o
estado da técnica - por exemplo, um documento no estado da técnica mostra que existe falta
de novidade ou atividade inventiva em uma reivindicacdo independente, deixando, portanto,
duas ou mais reivindicacdes dependentes sem um conceito inventivo comum.

Conforme observado acima, o conceito de “unidade de invengao” foi discutido em todo
o presente manual. (Ver também discussdes da frase “exigéncia de restricdo”, que € uma
terminologia dos EUA relativa a descoberta de falta de unidade). O agente de propriedade
industrial deve ter em mente que a auséncia de unidade de invencdo ndo é uma falha fatal, é
apenas um mecanismo que permite ao governo cobrar taxas adicionais. O agente de
propriedade industrial, geralmente, ird depositar um pedido de patente divisional com as
reivindicagdes que foram restringidas do pedido de patente devido a falta de unidade da

invencao.
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L. Ponto de Vista da Reivindicacéo

Uma reivindicacdo de patente deve ter um “ponto de vista” consistente. O ponto de
vista sinaliza o grupo de Partes que poderia violar, diretamente, uma reivindicacao de patente.
O agente de propriedade industrial deve ser cuidadoso para evitar incluir as
limitacGes/elementos em uma unica reivindicacdo que reflita um outro ponto de vista.
Conquanto que isso possa parecer uma sugestao sensata, algumas vezes pode ser muito dificil
de se colocar em pratica, onde a natureza de uma invencdo é tal que os componentes
inventivos sdo espalhados atraves de uma faixa de componentes fisicos ou de uma faixa de
atividades fisicas. Tendo um ponto de vista Unico, também passa a ser importante, quando a

atividade comercial associada a invencao € dividida entre Partes multiplas.

EXEMPLO 1:

Considere que uma invencao seja concernente a um novo compartimento para abrigar as
baterias usadas para ligar uma lanterna. Suponhamos que o inventor descobriu que se uma
pequena peca de cobre no formato de congorsa, tendo um receptaculo macho é pressionada
sobre uma bateria D-cell convencional, quando a unidade combinada é inserida em uma
lanterna que também tenha uma pequena peca de cobre no formato de congorsa, tendo um
receptaculo fémea, a vida Gtil da bateria D-cell dura trés vezes mais do que o normal. Um
agente de propriedade industrial poderia redigir a seguinte reivindicagéo:

1. Um mecanismo para prolongar a vida Gtil da bateria de uma lanterna,

compreendendo:

- uma pequena peca de cobre no formato de congorsa, tendo um receptaculo
macho, e adaptada para ser operacionalmente acoplada a uma bateria;

- uma lanterna operada por bateria tendo fiacdo elétrica; e

- uma peca de cobre no formato de congorsa tendo um receptaculo fémea, a
peca de cobre no formato de congorsa sendo ligada a fiacéo elétrica da
lanterna operada por bateria, em que a pe¢a de cobre no formato de
congorsa que apresenta um receptéaculo tipo macho, é adaptada para
operar acoplada a peca no formato de congorsa gque apresenta um
receptaculo fémea.

Conquanto que a reivindicacdo acima possa fornecer uma descri¢do adequada da
invencéo, o participante do curso pode observar que esta ndo possui um ponto de vista
consistente. Algumas partes de uma reivindicagao pertencem a componentes pertinentes a
bateria e algumas partes da reivindicacdo pertencem a componentes pertinentes a lanterna.
(Se a bateria durasse pelo tempo de vida util da lanterna, haveria menos problemas com o
ponto de vista da reivindicacgdo).

Entretanto, o que aconteceria se uma pessoa/entidade responsavel pela bateria ndo
fosse a mesma pessoa/entidade que forneceu a lanterna? O que aconteceria se uma empresa
vendesse apenas baterias e uma outra empresa vendesse apenas lanternas? Isto significa, que
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nem a pessoa responsavel pela bateria, nem a pessoa responsavel pela lanterna, violam
diretamente a reivindicacdo. A violacdo direta € na maioria das vezes necessaria, de modo a
encontrar qualquer tipo de violagéo, tal como, violacao ou estimulo contributivo e muitos
sistemas legais exigem que uma Unica entidade seja responsavel pela violacéo direta.
Certamente, € bem provavel que os litigantes especializados na técnica questionem a violacao
direta, mesmo para as reivindicagdes como aquela acima, no caso de algumas jurisdicoes,
porém, o agente de propriedade industrial deve redigir reivindicacbes com habilidade
suficiente, de maneira que seu cliente ndo necessite encontrar os melhores advogados
litigiosos para iniciar um caso de violacdo basica e gastar quantias consideraveis do cliente
para determinar como eles podem estabelecer uma argumentacao suficientemente legal para a
violacdo.

Além da preocupacdo com o litigio, o agente de propriedade industrial também deve
redigir suas reivindicacfes de maneira que sejam faceis de licenciar. Suponha, por exemplo,
que no mundo dos negdcios relacionado com a reivindicacdo acima, uma empresa venda
lanternas e outra empresa venda baterias. Nesta situacdo, nenhuma destas Partes pode se sentir
com a minima inclinacdo a obter uma licenca para a reivindicacdo acima, uma vez que cada
Parte pode realmente acreditar que tenha fundamentos legais suficientes para evitar violagoes,
pelo fato de apenas praticar uma parte da reivindicacao.

Suponha, agora, que o agente de propriedade industrial também redigiu mais trés
conjuntos de reivindicagdes — um primeiro conjunto dirigido apenas a parte da lanterna do
sistema, um segundo dirigido apenas a parte da bateria do sistema e um terceiro dirigido a
combinacéo das pecas de cobre no formato de congorsa. (O agente de propriedade industrial
ainda seria avisado de manter a reivindicacao original acima). Estas trés reivindicacdes
podem ser lidas individualmente, como segue:

Reivindicagdo da Lanterna
2. Um mecanismo para prolongar a vida atil de uma bateria, compreendendo:

- uma lanterna operada por bateria tendo fiacdo elétrica; e

- uma peca de cobre no formato de congorsa tendo um receptaculo fémea, a
peca de cobre no formato de congorsa ligada a fiagdo elétrica da lanterna
operada por bateria, em que a peca de cobre no formato de congorsa que
apresenta um receptaculo fémea é adaptada para operar acoplada a peca
no formato de congorsa que apresenta um receptaculo macho fixado a uma
bateria.

Reivindicacdo da Bateria
3. Um mecanismo para prolongar a vida (til da bateria da lanterna,
compreendendo:

- uma bateria; e

- uma peca de cobre no formato de congorsa tendo um receptaculo macho, a
peca de cobre no formato de congorsa sendo operacionalmente acoplada a
bateria,

- em que a peca de cobre no formato de congorsa que apresenta um
receptaculo macho ¢ adaptada para operar acoplada a uma peca de cobre
no formato de congorsa que apresenta um receptaculo fémea, que esta
conectada a fiacdo elétrica em uma lanterna.
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Pecas do Conector

4. Um mecanismo para prolongar a vida util de uma bateria , compreendendo:

- uma peca de cobre no formato de congorsa tendo um receptaculo macho,
adaptada para ser eletricamente acoplada a uma bateria; e

- uma peca de cobre no formato de congorsa tendo um receptaculo

fémea, a peca de cobre no formato de congorsa sendo adaptada para operar acoplada a
fiacdo elétrica de uma lanterna operada por bateria, em que a peca de cobre no formato de
congorsa tendo um receptaculo macho é adaptada para operar acoplada a peca no formato

de congorsa tendo um receptaculo fémea.

O participante do curso pode observar que enquanto as Reivindica¢fes 2-3 mencionam
ambas, a bateria e a lanterna, o “ponto de vista” em cada reivindicacdo foi trocado
exclusivamente ou para a bateria ou para a lanterna, ou para a combinacdo das duas pecas
conectoras. Assim, a Reivindicacdo 2 deve ser mais facil para licenciar ou reclamar contra
um infrator fornecedor de lanternas do que a Reivindicacdo 1; e a Reivindicacdo 3 deve ser
mais facil para licenciar ou reclamar contra um infrator fornecedor de baterias do que a
Reivindicacdo 1. A Reivindicacdo 4 enfoca as duas pecas no formato de congorsa e poderia
ser usada contra a empresa que fabricou as partes no formato de congorsa, para montagem

posterior pelos fabricantes da bateria ou da lanterna.
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EXEMPLO 2:

Suponha que uma invengao seja concernente a um cliente e a um sistema de
computacéo servidor, tal como, a Internet. Suponha que a invencdo é um novo modo de
comprar confeitos pela Internet, onde o cliente pode usar uma cAmera e um brago robotico
para encher o saco de balas que, em seguida, serd enviado pelo correio para ele. Um
computador do cliente (por exemplo, um computador pessoal domeéstico) faz um pedido a um
computador do servidor (por exemplo, um sistema de computacdo de um provedor de servi¢os
da Internet), e 0 computador do servidor encontra a informacao, processa e envia 0s
resultados para o cliente. Um agente de propriedade industrial poderia redigir a seguinte
reivindicacao:

1. Um método para fornecer balas, compreendendo:

- enviar um pedido de balas, de um computador do cliente para um
computador do servidor, o qual se localiza em uma loja de balas;

enviar os dados de video da loja de balas do computador do servidor para

o computador do cliente; mostrar os dados de video da loja de balas no

computador do cliente, onde os dados de video da loja de balas mostrados

oferecem uma representacao visual da loja de balas, para permitir um
usuario do computador do cliente fornecer instrugfes para um braco
robético localizado na loja de balas;

- enviar as instrucdes de direcdo do brago robético do computador do
cliente para o computador do servidor;

- converter as instrugdes de direcdo do brago robotico em instrucdes de
direcdo do braco robotico da maquina nativa, para o braco robético na loja
de bala, onde as instrucGes de direcdo do braco robdtico da maquina nativa
acionam o brago rob6tico para encher um saco de balas com as referidas
balas;

- enviar uma instrucao de remessa do computador do cliente para o
computador do servidor; e

- converter a instrucdo de remessa em uma instrucao de remessa do braco
robético da maquina nativa para o brago robdtico, onde a instrucéo de
remessa do braco rob6tico da maquina nativa aciona o brago robdtico,
para colocar o saco de balas em uma caixa aberta, com seguinte lacre para
remessa.

Enquanto a reivindicagdo acima pode proporcionar uma descri¢gdo adequada da
invencéo, o participante do curso pode observar que a reivindicagdo ndo tem um ponto de
vista consistente. Algumas etapas sao realizadas pelo computador do cliente e algumas etapas
sdo realizadas pelo computador do servidor. Isto significa que nem a pessoa responsavel pelo
computador do cliente, nem a pessoa responsavel pelo computador do servidor, violam
diretamente a reivindicacdo. A violacdo direta € normalmente necessaria, a fim de descobrir
qualquer tipo de violagéo, tal como violagdo ou estimulo contributivo e muitos sistemas legais
exigem que uma unica entidade seja responsavel pela violagéo direta. Conforme discutido
acima, o agente de propriedade industrial deve redigir as reivindicagdes usando suficiente
habilidade, de modo que seu cliente ndo necessite encontrar os melhores advogados litigiosos
para iniciar um caso de violacdo basica e gastar quantias significativas do cliente para
determinar como eles podem estabelecer uma argumentacédo suficientemente legal para a
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violacao.

Além das preocupacdes com o litigio, o agente de propriedade industrial também deve
redigir suas reivindicacGes de modo a que sejam féceis de licenciar. Suponha, por exemplo,
no mundo dos negdcios relacionado com a reivindicacao da loja de balas acima, que uma
empresa fornece a loja de balas e o brago robdtico, outra empresa fornece o computador do
servidor e uma terceira empresa fornece o software do computador do cliente. Suponha ainda,
que enquanto a loja de balas e a empresa do computador do servidor tém um arranjo
comercial entre si, a empresa do software do computador do cliente ndo tem nenhum contrato
com qualquer das Partes e o computador do servidor esta disponivel para qualquer pessoa que
forneca um ndmero de cartdo de crédito para pagamento dos servicos. Nessa situacao,
nenhuma destas Partes pode se sentir menos inclinada a obter uma licenca para a
reivindicacdo acima, uma vez que cada Parte pode realmente acreditar que tenha fundamentos
legais suficientes para evitar violagGes, baseadas no fato de que a mesma nédo coloca em
pratica totalmente a reivindicacao.

Suponha agora, em vez disso, que o0 agente de propriedade industrial também redigiu
mais dois conjuntos de reivindicacdes — um dirigido apenas a parte do cliente do sistema e
outro dirigido a parte do servidor do sistema. (O agente de propriedade industrial seria ainda
aconselhado a manter a reivindicagdo acima). Estas duas reivindicagdes podem ser lidas
como:

Reivindicacdo do Computador do Cliente
2. Um método para distribuir balas, compreendendo:

- receber dados de video da loja de balas em um computador do cliente;

- mostrar os dados de video da loja de balas no computador do cliente, em
que os dados de video da loja de bala mostrados fornecem uma
representacao visual de uma loja de balas, para possibilitar ao usuario do
computador do cliente fornecer instrucdes para o braco robético localizado
na loja de balas;

- enviar instrucdes de direcdo para o braco robético, a partir do computador
do cliente, em que as instrucdes de direcdo do braco robético fazem com
que o braco robético na loja de balas encha um saco de balas com as
referidas balas; e

- enviar uma instrucao de remessa do computador do cliente, em que a
instrucéo de remessa faz com que o braco robotico coloque o saco de balas
em uma caixa aberta, com seguinte lacre para remessa.

Reivindicacdo do Computador do Servidor
3. Um método para distribuir balas, compreendendo:

- enviar dados de video da loja de balas, a partir de um computador do
servidor para um computador do cliente, em que os dados de video da loja
de balas proporcionam uma representacao visual de uma loja de balas,
para possibilitar um usuério do computador do cliente fornecer instructes
para um braco robotico localizado na loja de balas;

- receber instrucdes de direcdo do brago robdtico no computador do
servidor, a partir do computador do cliente;

- converter as instrucdes de direcdo do brago robdtico em instrugdes de
direcdo do braco robdtico da maquina nativa para o brago robdético na loja
de balas, em que as instrucdes de dire¢do do braco robético da maquina
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nativa acionam o brago robdtico, de modo a encher o saco de balas com as
referidas balas;

- receber uma instrucdo de remessa no computador do servidor, a partir do
computador do cliente; e

- converter a instrucéo de remessa em uma instrucao de remessa do braco
robotico da maquina nativa para o brago robdético, em que a instrucdo de
remessa do braco robdtico da maquina nativa aciona o braco robotico, de
modo a colocar o saco de balas em uma caixa aberta, com seguinte lacre
para remessa.

O participante do curso pode observar que enquanto as Reivindicagdes 2 e 3 mencionam
ambos, o computador do servidor e o computador do cliente, a acdo em cada reivindicacao foi
trocada exclusivamente para o cliente ou o servidor. Assim, a Reivindicacdo 2 deve ser mais
facil de licenciar ou reclamar contra um provedor de violacdo do software do cliente, do que a
Reivindicacdo 1; e a Reivindicacdo 3 deve ser mais facil de licenciar ou reclamar contra um
operador de violagédo do software do servidor, do que a Reivindicacéo 1.

De acordo com o que se discutiu, redigir reivindicacfes de patente exige muitas etapas
de revisdo. Raramente, um agente de propriedade industrial redige uma excelente
reivindicacdo de patente na primeira tentativa — mesmo ap6s anos de experiéncia. Porém, o
qgue o agente de propriedade industrial com experiéncia aprende € um procedimento para
revisar e editar reivindicacGes de patente, que por ultimo, produz reivindicacbes de patente

solidas, que visualizam todo o escopo da invencdo do cliente.
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M. Restringindo uma Reivindicacéo de Patente Durante o seu Processamento

Uma reivindicacdo pode ser restringida por meio de: 1) adicdo de novos elementos, 2)
adicdo de uma limitacdo para um elemento previamente citado e 3) definindo, ainda, como os
elementos previamente citados operam juntos. (Favor observar que “elementos” constituem
um subconjunto de “limitagdes”, sendo sempre mais uma praticidade intelectual do que uma
distincdo legal verdadeira).

O exemplo acima relativo ao lapis pode ser restringido pela adicdo de um elemento

extra, tal como uma tampa para o lapis. A reivindicacdo pode ser lida como segue:
1. Umdispositivo, compreendendo:
- um lapis;
- uma borracha fixada a uma extremidade do lapis;
- um efeito luminoso fixado proximo ao centro do lapis; e
- uma tampa removivel fixada a uma extremidade do lapis.

O elemento adicional da tampa restringe a reivindica¢do. Assim, a reivindicacdo nao é
mais lida como um lapis, com apenas um efeito luminoso fixado e uma borracha. Todos os
trés elementos devem estar presentes em um dispositivo de violacdo, para que a reivindicagdo
seja considerada sobre 0s mesmos.

A maioria dos Escritérios Nacionais de Patentes exige que o agente de propriedade
industrial apresente claramente as alteracbes que estdo sendo feitas para emendar uma
reivindicacdo. Assim, dependendo das regras locais de patentes, a emenda da reivindicacdo

acima pode ser submetida ao escritdrio nacional de patentes como:
1. (Emendada) Um dispositivo, compreendendo:
- um lapis;
- uma borracha fixada a uma extremidade do lapis; [[€e]]
- um efeito luminoso fixado ao centro do lapis; e
- uma tampa removivel fixada a uma extremidade do l4pis;

onde o termo “emendada” indica uma alteracdo em uma reivindicagdo, [[]] mostra as
palavras deletadas e o sublinhado apresenta novas palavras adicionadas.

Ao restringir uma reivindicacdo adicionando uma nova limitagdo, a nova limitagdo deve
ainda definir um elemento ou a relacdo entre os elementos. A limitagdo deve ser aquela
encontrada no relatdrio descritivo — 0 agente de propriedade industrial ndo pode criar novas
relacbes entre as partes que ndo foram divulgadas no relatorio descritivo. Além disso, o

agente ndo deve acrescentar limitaces que irdo reduzir significativamente a abrangéncia de
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uma reivindicacdo, sem, primeiro, considerar alternativas de modificacfes possiveis e sem
aconselhar o cliente sobre o provéavel impacto destas modificacdes. E claro que na maioria das
vezes, é necessario modificar significativamente as reivindicagcdes, de maneira a torna-las
patenteaveis.

Um agente de propriedade industrial pode, muitas vezes, superar o estado da técnica,
sem adicionar uma limitacdo completamente nova a uma reivindicacdo, simplesmente,
definindo ainda os elementos ja descritos — ou ainda, ao inter-relacionar os elementos
anteriormente descritos, modificando uma reivindicacdo ao adicionar que “A recebe as
respostas de B”. No exemplo anterior, a reivindicagdo poderia ainda ser restrita pela definigao

do elemento luminoso.
1. Um dispositivo, compreendendo:
- um lapis;
- uma borracha fixada a uma extremidade do lapis; e
- um efeito luminoso fixado préximo do centro do lapis, onde o efeito
luminoso é direcionado para brilhar longe da extremidade do lapis que
possui a borracha.

Aqui, a direcdo do efeito luminoso ainda define o elemento.
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N. Exclusdes de Patenteabilidade

A maioria das jurisdicdes exclui determinadas matérias de protecdo por patente.
Algumas jurisdi¢Bes tém listas substancialmente mais longas de exclusdes do que outras. Por
exemplo, a jurisdicdo dos EUA exclui apenas um nimero minimo de matérias, tais como, as
teorias cientificas. Ocasionalmente, o agente de propriedade industrial vera que suas
reivindicacdes de patente foram rejeitadas com base em alguma exclusao de patenteabilidade.
Em alguns casos, ele ainda pode obter a protecdo de patente para a matéria da invencdo, ao
redigir novamente as reivindicacdes de patente dentro de uma redacdo de formato aceitavel.
Novamente, este € um outro exemplo onde o agente de propriedade industrial deve ter
cuidado e criatividade, de maneira a proteger as invencgdes valiosas de seu cliente.

Por exemplo, a Convencdo Européia de Patentes (EPC), o tratado que estabeleceu o
EPO, ndo define o que significa “inven¢@o,” no entanto, contém uma lista ndo exaustiva de
coisas que ndo sdo consideradas invengdes. Os itens nesta lista sdo todos abstratos (por
exemplo, descobertas, teorias cientificas, etc.) e ndo-técnicos (por exemplo, criacfes estéticas
ou apresentacdes de informagdo). Contrariamente, uma “invencao” deve ser tanto de carater
concreto, como de carater técnico, podendo ser de qualquer campo da tecnologia. O EPO

informa também que:
(1) As Patentes Européias devem ser deferidas para quaisquer invencdes que
sejam suscetiveis de aplicacdo industrial, que sejam novas e que envolvem
uma atividade inventiva.

(2) Particularmente, o que se segue ndo deve ser considerado como invencdes:
(@)  descobertas, teorias cientificas e métodos matematicos;
(b) criacdes estéticas;
(c) esquemas, regras e métodos para realizar atos mentais, usando jogos
ou fazendo negdcios, e programas de computadores;
(d) apresentagdes de informacéao.

(3) As disposicdes do paragrafo (2) devem excluir a patenteabilidade da
matéria ou das atividades mencionadas na referida disposicéo, apenas na
medida em que um pedido de patente Europeu ou patente Européia se refere
a esta matéria ou atividades como tais.

[Nota: Por exemplo, invencdes de software sdo passiveis de prote¢cdo na Europa, mas ndo
“como tal.” Isto simplesmente significa que o agente de propriedade industrial necessita
alterar ligeiramente o formato da reivindicacdo. Provavelmente, alguém pode encontrar
as patentes expedidas pelo EPO em todos os itens relacionados no paragrafo (2) acima,
porém essas patentes nio foram reivindicadas “como tais”].
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(4) Métodos para tratamento do corpo humano ou de animais por meio de
cirurgia ou terapia e métodos de diagndstico praticados no corpo humano
ou de animais ndo devem ser considerados como invengdes suscetiveis de
aplicacdo industrial. Esta disposicdo ndo é aplicada a produtos, em
particular, substancias ou composic¢des, para uso em quaisquer destes
métodos.

Conforme acima discutido, muitas jurisdi¢cdes colocam limites nos tipos de invencdes
que podem ser patenteadas. Algumas jurisdi¢des consideram questdes de “moralidade”, na
determinacdo se uma invencdo pode ser patenteada. Finalmente, conforme foi visto acima
com relacdo a invengdes de programas de computador, algumas proibi¢des séo questbes de
“forma sobre substancia”. O agente de propriedade industrial deve reconhecer que algumas
vezes ele deve formular (ou reformular) suas reivindicagdes de uma maneira especifica, para
prevenir uma exclusdo de patenteabilidade — embora a invengdo seja finalmente descrita de
uma maneira que é essencialmente a mesma da forma que n&o seria aceitavel.

O agente de propriedade industrial, muitas vezes, ird descobrir que dever ter cuidado
especifico em relacdo a invencBes biotecnoldgicas. Podem surgir questdes concernentes a
estas invengbes, porque algumas invencOes biotecnolégicas parecem ser descobertas
cientificas ndo-protegiveis e porque determinadas invencdes biotecnolégicas provocam
algumas preocupacdes entre algumas pessoas envolvidas com questées de moralidade.

Geralmente, as “invengdes biotecnologicas” sdo definidas como invengdes concernentes
a um produto constituido de ou contendo material bioldgico, ou a um processo, por meio do
qual o material biologico ¢ produzido, processado ou usado. “Material biologico” significa
qualquer material contendo informagdo genética e capaz de se auto-reproduzir ou que é
reproduzido em um sistema biologico.

Em principio, as invencdes biotecnoldgicas sdo patentedveis, por exemplo, através da
EPC, nos EUA e no Japdo. As invencdes biotecnoldgicas ndo sdo excluidas da protecdo de
patente pelo EPO, até mesmo se, por exemplo, forem concernentes a um item na seguinte lista

ndo-exaustiva:

(1) material biolégico que é isolado do seu meio ambiente natural ou produzido
por meio de um processo técnico, mesmo que tenha anteriormente ocorrido
na natureza. (Por isso, 0 material bioldgico pode ser considerado
patentedvel, mesmo que ja tenha ocorrido na natureza).
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Embora o corpo humano, nas diversas etapas de sua formacao e
desenvolvimento, e a simples descoberta de um de seus elementos,
incluindo a sequiéncia ou a sequiéncia parcial de um gene, ndo possam
constituir invengdes patentedveis, um elemento isolado do corpo humano ou
produzido de outra maneira por meio de um processo técnico que seja
suscetivel de aplicacdo industrial, incluindo a seqtiéncia ou a seqiiéncia
parcial de um gene, pode constituir uma invencdo patenteavel, mesmo se a
estrutura desse elemento for idéntica aquela do elemento natural. Este
elemento, a priori, ndo é excluido da patenteabilidade, uma vez que o
mesmo, por exemplo, € o resultado de um processo técnico usado para
identificar, purificar e classificar o mesmo e ainda, para produzir, fora do
corpo humano, técnicas que os seres humanos sozinhos sdo capazes de
colocar em pratica, mas que a natureza é incapaz de realizar por si mesma.

O exame de um pedido de patente ou de uma patente de seqliéncias de genes
ou sequéncias parciais deve ser submetido ao mesmo critério de
patenteabilidade que em todas as outras areas de tecnologia. A aplicacao
industrial de uma sequiéncia ou sequéncia parcial deve ser divulgada em um
pedido de patente conforme foi depositado.

(2) Plantas ou animais, se a viabilidade técnica da invencéo ndo for restrita a
uma planta especifica ou variedade de animal.

As invengOes concernentes a plantas ou animais sdo patenteaveis, desde que
a aplicacdo da invencdo ndo seja tecnicamente restrita a uma Unica planta ou
variedade de animal. Uma reivindicagdo onde variedades especificas de
plantas ndo sdo individualmente reivindicadas, ndo é excluida da
patenteabilidade, mesmo que possa abranger variedades de plantas.

A matéria de uma reivindicacao, abrangendo, porém ndo identificando,
variedades de plantas, ndo é uma reivindicacdo para uma variedade ou
variedades. Na falta de identificacdo de uma variedade especifica de planta
na reivindicacdo de um produto, a matéria de uma invencao reivindicada
ndo é limitada e nem dirigida a uma variedade ou variedades.

(3) Um processo microbiolégico ou outro processo técnico, ou um produto
obtido por meio do dito processo, diferente de uma planta ou variedade
animal.

“Processo microbioldgico” significa qualquer processo envolvendo ou
realizado sobre ou resultando em material microbioldgico.

Na area das invencdes biotecnoldgicas, o EPO fornece a seguinte lista de excegdes de
patenteabilidade. A lista é ilustrativa e ndo-exaustiva, devendo ser vista como dando forma
concreta ao conceito de “ordem publica” e “moralidade” neste campo técnico. Nem todas as

jurisdi¢bes seguirdo estas mesmas exclusdes; conseqlientemente, o agente de propriedade
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industrial deve entender as regras especificas das jurisdicdes onde o mesmo esta depositando

um pedido de patente. No EPO, por exemplo, as patentes ndo devem ser deferidas com

relacdo a invencgdes biotecnoldgicas que dizem respeito a:

1)

()

(3)

(4)

Processos para clonar seres humanos;

Para fins desta exclusdo, um processo para clonar seres humanos pode ser
definido como qualquer processo, incluindo técnicas de separacdo de
embrides, projetado para criar um ser humano com a mesma informagao
genetica nuclear que um outro ser humano vivo ou morto.

Processos para modificar a identidade genética da linha do germe dos
seres humanos;

Usos de embriGes humanos para fins industriais ou comerciais;

A exclusdo dos usos de embriées humanos para fins industriais ou
comerciais ndo afeta as invencgdes para fins terapéuticos ou fins de
diagndstico, que sdo aplicadas ao embrido humano e séo Uteis ao mesmo.

Processos para modificar a identidade genética dos animais que
possivelmente irdo causar-lhes sofrimento, sem qualquer beneficio médico
substancial ao homem ou animal, e também animais que resultam destes
processos.

O beneficio médico substancial acima referido inclui qualquer beneficio em
termos de pesquisa, prevencao, diagnostico ou terapia. Além disso, o corpo
humano, nos diversos estagios de sua formacao e desenvolvimento, e a
simples descoberta de um de seus elementos, incluindo a seqiiéncia ou a
sequéncia parcial de um gene, ndo pode constituir-se em invengdes
patenteaveis. Tais estagios na formacéo ou desenvolvimento do corpo
humano incluem células de germe. Também estdo excluidos da
patenteabilidade os processos para produzir quimeras de células de germe
ou células totipotentes de humanos e animais.

Também estdo excluidos da patenteabilidade no EPO: “variedades de plantas ou

animais ou processos essencialmente biologicos para a produgdo de plantas ou animais.”

Assim, uma patente ndo sera deferida no EPO se a matéria reivindicada for direcionada a uma

variedade especifica de planta ou variedades especificas de plantas. Entretanto, se a invencgéo

se referir a plantas e animais e se a viabilidade técnica da invengédo néo ficar restrita a uma

variedade especifica de planta ou animal, a mesma sera patenteavel.
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Consequentemente, uma reivindicacdo de processo para a producdo de uma variedade
de planta (ou variedades de plantas) ndo €, a priori, excluido da patenteabilidade,
simplesmente pelo fato do produto resultante constituir ou poder constituir uma variedade de
planta. Em algumas jurisdi¢Ges, novas variedades de plantas produzidas como resultado de
uma invencdo biotecnolégica poderiam ser patenteadas. Compare também com “Patentes de
Plantas” (Capitulo 2, Subsecdo A(2)(c)) que discute as exigéncias dos EUA para uma classe
especial de patente, para “plantas reproduzidas assexualmente”.

Apesar da proibicdo geral acima, um processo para a producdo de plantas ou animais é
essencialmente bioldgico, pelo menos no EPO, se for inteiramente constituido de um
fendmeno natural, tal como cruzamento ou selecdo. Assim, esta situacdo fornece exemplos de
como um agente de propriedade industrial pode necessitar reescrever as reivindicacdes de
patente, de maneira a obter protecdo para a patente. Para dar alguns exemplos, um método de
cruzamento, inter-reproducdo ou reproducdo seletiva, digamos, cavalos, envolvendo
simplesmente a selecdo para reproducdo e trazendo junto estes animais que tém determinadas
caracteristicas, seria essencialmente bioldgico e, portanto, ndo-patentedvel no EPO. Por outro
lado, um processo para tratar uma planta ou animal, de modo a melhorar suas propriedades ou
rendimento ou para promover ou conter seu crescimento, por exemplo, um método de podar
uma arvore, ndo seria essencialmente biolodgico, uma vez que apesar de envolver um processo
bioldgico, a esséncia da invencdo é técnica; o mesmo seria aplicado a um método de tratar
uma planta, caracterizado pela aplicacdo de uma substancia estimuladora do crescimento ou
aplicacdo de radiacdo. O tratamento do solo através de técnicas para conter ou promover o

crescimento de plantas também néo é excluido da patenteabilidade.
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O. O Requisito de Aplicacéo Industrial

Algumas jurisdicbes mantém uma exigéncia de que as patentes devem ser adequadas
para aplicacdo industrial. Outras jurisdicdes, como os EUA, tém uma exigéncia de utilidade
porém, geralmente, supdem que a maioria das invencdes de outro modo patentedveis, tem
alguma utilidade. Conforme observado ao longo de todo o presente texto, os conceitos de
utilidade e aplicacdo industrial sdo sinénimos, mas nao sdo idénticos. A necessidade de ter
uma “aplicagdo industrial” a fim de se obter uma patente, ocasionalmente, forcara um agente
de propriedade industrial a reescrever as reivindica¢es do seu cliente, de uma forma ou de
outra, de modo a cumprir com o requisito de aplicacao industrial.

Por exemplo, a exigéncia de aplicacdo industrial no EPO declara que “uma invengao
sera considerada suscetivel de aplicacdo industrial, caso possa ser feita ou usada em qualquer
tipo de industria, incluindo a agricultura”. A palavra “industria” deve ser entendida em seu
sentido amplo, como incluindo qualquer atividade fisica de “carater técnico” isto é, uma
atividade que pertence as técnicas Uteis ou praticas, diferentes das técnicas estéticas.
“Industria”, ndo implica necessariamente no uso de uma maquina ou fabricacdo de um artigo
e poderia abranger, por exemplo, um processo para dispersar neblina ou para converter
energia de uma forma para outra. Uma outra classe de “inven¢do” que seria excluida,
entretanto, seriam o0s artigos ou processos alegados, que operam de uma maneira claramente
contréria as leis da fisica ja conhecidas, por exemplo, uma maquina de moto continuo.

A exigéncia de “aplicagdo industrial”, quando diz respeito a um software de
computador, torna o software de computador ligeiramente menos patenteavel na Europa do
gue nos EUA e em algumas outras jurisdicbes. Por exemplo, o examinador do EPO pode
determinar que uma determinada inveng¢do de software ndo tenha “aplicagdo industrial”. Esta
rejeicdo ndo se aplica a todas (ou mesmo a maioria) das invencGes de software e, em muitos
casos, 0 agente de propriedade industrial pode superar a rejeicdo atraves de uma simples
revisdo do formato das reivindicacgOes e explicar ao examinador como a invengéo, conforme
expressa nas reivindicagdes revisadas, agora atende aos testes para aplicagdo industrial.

No EPO, como em muitas outras jurisdigdes, os métodos para tratamento do corpo

humano ou animal por meio de cirurgia ou terapia e 0s métodos de diagndstico praticados no
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corpo humano ou animal, ndo sdo considerados como invengdes suscetiveis de aplicacédo
industrial. Esta disposicdo ndo se aplica a produtos, especialmente substancias ou
composicdes, para uso em qualquer desses métodos. Em consequiéncia, as patentes podem ser
obtidas para instrumentos cirargicos, terapéuticos ou de diagnosticos ou aparelhos para uso
em tais métodos. Nota: Os EUA e algumas outras jurisdicdes ndo mantém esta exclusao
especifica.

A fabricacdo de préteses ou de membros artificiais poderia ser patenteavel, mesmo sob
a exclusao geral indicada acima para o EPO. Por exemplo, um metodo de fabricacdo de
palmilhas, para corrigir a postura ou um método de fabricacdo de um membro artificial,
devem ser patenteaveis. Em ambos 0s casos, tomar a impressao da chapa do pé ou um molde
do coto, no qual um membro artificial é fixado, ndo é uma acdo de natureza claramente
cirurgica, ndo necessitando da presenca de uma pessoa qualificada em medicina. Além disso,
as palmilhas, bem como o membro artificial, sdo fabricados fora do corpo. Entretanto, um
método de fabricacdo de uma endoprotese fora do corpo, porém exigindo uma etapa cirurgica
a ser desenvolvida para tomar medidas, seria excluido de patenteabilidade.

Apesar da exclusdo geral indicada acima para o EPO, as patentes ainda podem ser
obtidas para novos produtos para uso nestes métodos de tratamento ou de diagnose,
particularmente, substancias ou composi¢des. Entretanto, uma substancia ou uma composi¢ao
conhecida, apenas podem ser patenteadas para uso nestes métodos, caso a substancia ou a
composicdo conhecida ndo tenham sido previamente divulgadas para uso em cirurgia, terapia
ou métodos de diagnosticos praticados no corpo humano ou de animal (“primeiro uso
médico”). A mesma substincia ou composi¢do ndo podem ser subseqiientemente patenteadas
para qualquer outro uso deste tipo. Uma reivindicacdo para uma substancia ou uma
composi¢do conhecida, para 0 primeiro uso em cirurgia, terapéutica e métodos de diagndstico,
deve ter a seguinte forma nos pedidos depositados no EPO:

“Substancia ou composi¢ao X”, seguido da indicagdo de uso, por exemplo “... para uso

9% ¢

como um medicamento,” ““... como um agente antibactericida“ ou “... para curar a doenca Y.
Em contraste, estes tipos de reivindicacOes serdo considerados como restritos para a

substancia ou composi¢do, quando apresentados ou embalados para uso. As reivindicacdes de
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produtos podem ser obtidas apenas para produtos novos. Entretanto, isto ndo significa que as
reivindicacdes do produto para o primeiro uso médico ndo necessitam cumprir todas as outras
exigéncias de patenteabilidade, especialmente aquelas de atividade inventiva.

Uma reivindicacao na forma de “uso da substancia ou composi¢do X para o tratamento

b

da doencga Y...” serd considerada pelo EPO como sendo concernente a um método para
tratamento, explicitamente excluido de patenteabilidade e, portanto, ndo sera aceita. Caso um
pedido divulgue pela primeira vez um determinado nimero de usos cirargico, terapéutico ou
de diagnostico distintos para uma substdncia ou composi¢cdo conhecida, entdo as
reivindicacdes independentes, cada uma dirigida para a substancia ou composi¢do para um
dos diversos usos, podem ser deferidas, caso sejam de outro modo patenteaveis.

Em algumas jurisdi¢es, como o EPO, uma reivindicac¢do na forma - “Uso da substancia
ou composicdo X para a fabricacdo de um medicamento para aplicag¢do terapéutica Z” - €
deferida para uma primeira ou “subseqliente” (segunda ou outra) aplicacdo (“segundo uso
médico” - tipo da reivindicagdo ou “reivindicagdo tipo suigo), se esta aplicacdo for nova e
inventiva”. O mesmo se aplica a reivindica¢fes da forma - “M¢étodo para fabricagdo de um
medicamento pretendido para a aplicacdo terapéutica Z, caracterizado pelo fato da substancia
X ser usada” - ou 0s substantivos equivalentes as mesmas. Nos casos em que um requerente
simultaneamente divulga mais de um uso terapéutico “subseqiiente”, as reivindica¢des do tipo
acima, direcionadas a estes usos diferentes, sdo permissiveis em uma aplicacdo, porém,
apenas no caso de formarem um conceito inventivo geral inico. Com relacdo a reivindicacoes
de uso ou método do tipo acima, também deve ser observado que um simples efeito
farmacéutico ndo implica, necessariamente, em uma aplicacdo terapéutica. Por exemplo, a
ocupacdo seletiva de um receptor especifico por uma determinada substancia ndo pode ser
considerada por si s6 como uma aplicacdo terapéutica; realmente, a descoberta de que uma
substancia seletivamente se liga a um receptor, mesmo no caso de representar uma peca
importante do conhecimento cientifico, ainda precisa encontrar uma aplicacdo na forma de
um tratamento definido e real de uma condicdo patoldgica, de maneira a fazer uma
contribuicdo tecnoldgica para o estado da técnica e ser considerada como uma invencgao

elegivel para protecdo de patente.
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Conforme observado anteriormente no presente texto, em diversas jurisdicdes, 0s
métodos de tratamento do corpo humano sdo excluidos das invencdes patenteaveis.
Entretanto, para muitas invencdes, a protecdo por patente ainda pode ser obtida mediante
simples revisdo das reivindicacgdes, para que tenham um formato ligeiramente diferente.

Os métodos de teste, geralmente, devem ser considerados como invencdes suscetiveis
de aplicacdo industrial, pelo menos pelo EPO e, portanto, sdo patenteaveis, se o teste for
aplicavel ao melhoramento ou controle de um produto, dispositivo ou processo, que seja auto-
suscetivel de aplicacdo industrial. Particularmente, a utilizacdo de animais de teste para fins
de teste na industria, por exemplo, para testar produtos industriais (por exemplo, para
determinar a auséncia de efeitos pirogenéticos ou alérgicos) ou fenémenos (por exemplo, para
determinar a poluicdo da agua ou do ar) seria patenteavel.

Em geral, o EPO exige que a descricdo de um pedido de patente, quando nao for auto-
evidente, deve indicar o meio pelo qual uma invencdo é suscetivel de exploracao na industria.
Em relacdo as seqliéncias e sequéncias parciais de genes, é dada a esta exigéncia geral uma
forma especifica, na qual a aplicacdo industrial de uma seqiiéncia ou de uma seqliéncia parcial
de um gene deve ser divulgada no pedido de patente. Uma simples seqiiéncia de acido
nucléico, sem a indicacdo de uma funcdo ndo é uma invencdo patentedvel. Em casos onde
uma sequéncia ou sequéncia parcial de um gene é usada para produzir uma proteina ou uma
parte de uma proteina, € necessario especificar qual proteina ou parte de uma proteina é
produzida e qual funcdo a mesma realiza. Alternativamente, quando uma sequéncia de
nucleotideo ndo é usada para produzir uma proteina ou parte de uma proteina, a funcéo a ser
indicada pode ser, por exemplo, aquela que a sequéncia exibe uma determinada atividade

promotora da transcri¢ao.
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P.  “Concepcdo” de uma Reivindicacdo de Patente em Alguma Coisa

Uma reivindicagao pode ser “concebida no” estado da técnica ou em um produto ou
processo acusado. As reivindicacfes sdo concebidas no estado da técnica para avaliar a
patenteabilidade ou validade das reivindicacbes. Durante o litigio, as reivindicacdes séo
concebidas em um produto ou processo acusados, para avaliar a violagéo.

Para que uma reivindicacdo possa ser concebida no estado da técnica ou um produto
acusado, cada elemento de uma reivindicacdo deve estar presente no estado da técnica ou no
produto acusado. Uma reivindicacdo com os elementos A, B e C é concebida no estado da
técnica que divulga os elementos A, B, C e D. Aqui, o estado da técnica contém todos 0s
elementos da Reivindicacdo, designados A, B e C.

O agente de propriedade industrial deve assegurar que pelo menos uma reivindicacdo no
pedido de patente, e possivelmente todas, sejam concebidas para as modalidades de invencédo
feita, usada e vendida pelo cliente. Entre outras coisas, se as reivindicacdes ndo forem
concebidas na modalidade da invencdo do cliente, entdo, provavelmente o agente de
propriedade industrial entendeu mal a invencdo. Além disso, uma vez que a patente seja
expedida, o cliente ndo pode, honestamente, tirar vantagem dos estatutos de delimitacdo da
patente, para declarar que o produto esta protegido por patente. Pior ainda, o cliente pode ter
dificuldade para cobrar danos por lucros perdidos contra um infrator, embora ele
provavelmente ainda possa cobrar uma quantia razoavel de royalty — entretanto, a diferenca
entre uma quantia razoavel de royalty e os lucros perdidos pode atingir uma soma

consideravel.
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Q. Construcéo da Reivindicacao pelos Tribunais

O maior teste das reivindicacbes de um agente de propriedade industrial, muito
provavelmente, ndo vira perante o examinador de patentes, mas sim, perante os tribunais, se a
patente for objeto de litigio. Em um litigio de patente, a interpretacdo das reivindicacoes,
geralmente, é o fator mais critico em determinar se a patente foi violada ou até mesmo se tem
validade sobre o estado da técnica. O processo de interpretar as reivindicacfes € conhecido
como “constru¢dao de reivindicagdes”. O escopo de prote¢do proporcionado por uma certa
patente, na maioria das vezes, é determinado pelo significado de apenas alguns termos
especificos usados em uma reivindicacao.

Durante a construcdo das reivindicacOes, particularmente nos EUA, os tribunais cada
vez mais usam diciondrios. Entretanto, os EUA iniciam o julgamento pela leitura das
reivindicacdes, dando as mesmas seus significados usuais e revisando o relatério descritivo e
o histérico da acao penal, para verificar se as reivindicagdes tém algum significado diferente
ou especial. Para palavras comuns, sem significados especiais, os tribunais geralmente usam
um dicionario padrdo para definir as palavras. Em contraste, dicionarios técnicos,
enciclopédias e tratados podem ser usados para estabelecer significados especiais dos termos
em um campo especifico da invencao.

Geralmente, um tribunal designara a um termo da reivindicacdo a amplitude total de seu
significado normal, conforme entendido por uma pessoa de especialidade comum no campo
da invencdo. Por exemplo, se a inven¢do for uma inven¢do quimica e o termo “amorfo”
necessita ser construido, € muito provavel que o tribunal seja persuadido a considerar o
significado normal do termo, conforme é entendido por um quimico de conhecimento médio.
Da mesma maneira, se uma invencao se referir a um software e o termo da reivindicacao a ser
construida pelos tribunais for, por exemplo, para “ocultar”, entdo o tribunal pode ser
persuadido a considerar o significado normal do termo conforme € entendido por um
programador de software de nivel médio.

E comum descobrir que as palavras usadas em reivindicacbes tém significados
multiplos nos dicionarios. Alguns dos significados ndo tém qualquer relacdo com a invengéo

reivindicada. Se um termo especifico tiver mais de um significado possivel, na auséncia de
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quaisquer outros fatores, € muito provavel que os tribunais sejam persuadidos a interpretar o
termo pelo seu significado usual em uma técnica especifica, em vez do seu significado
normal. Ao construir reivindicacdes, o tribunal pode ser persuadido a examinar
cuidadosamente a prova intrinseca e determinar o significado do termo que seja mais
consistente com a selecdo das palavras feita pelo agente de propriedade industrial, ao preparar
o0 relatério descritivo e no estagio de processamento do pedido de patente. Prova intrinseca
significa a evidéncia que ¢ especifica da patente. Os exemplos de prova intrinseca incluem a
dita patente (reivindicacbes, descricdo, desenhos etc.) e o arquivo do processamento
instaurado ou a historia da patente. Assim, o agente de propriedade industrial deve ser sempre
extremamente cauteloso com o que ele escreve no pedido de patente e no cumprimento de
exigéncias recebidas durante o processamento da patente.

As leis de algumas jurisdi¢fes proporcionam protecdo legal, alem do escopo literal das
palavras usadas em uma reivindicacdo de patente. Esta protecdo adicional é conhecida como
a “doutrina de equivalentes”. A doutrina de equivalentes ndo proporciona, necessariamente, o

mesmo escopo de protecdo de cada jurisdicao.

EXEMPLO:

Uma reivindicacdo de patente cita que um “prego” fixa o Elemento A ao Elemento B. Um
infrator acusado literalmente viola a reivindicacdo da patente, exceto que o infrator acusado
usa um “parafuso” para fixar o Elemento A ao Elemento B, ao inves de um prego. Mediante a
doutrina de equivalentes, o titular de uma patente poderia argumentar que um parafuso era
equivalente a um prego para fins da invencao patenteada. Se o tribunal aceitar os argumentos

do titular da patente, entdo a violacdo seria encontrada.

Alguns paises acreditam que fica totalmente a cargo do inventor, o estabelecimento em
suas reivindicages do que ele considera ser a sua invengdo e ndo manter a doutrina de
equivalentes. Ao revisar o exemplo acima, 0 juiz em tais paises, descobriria que o titular da
patente poderia simplesmente redigir suas reivindica¢es de patente usando um termo que

desse cobertura a ambos, os pregos e os parafusos, designados como “prendedor metéalico”.
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Outros paises acreditam que pode ser quase impossivel encontrar palavras que
descrevam, adequadamente, o escopo completo de uma invencdo complicada e manter a
doutrina de equivalentes. Em um sistema abrangente de doutrina de equivalentes, o titular da
patente pode até ser capaz de argumentar que “cola” era equivalente a prego, para fins da
invencao.

A doutrina de equivalentes ¢ um topico legal complicado, cujas exigéncias variam,
significativamente, em cada pais. Entretanto, o agente de propriedade industrial deve estar
ciente da doutrina, e deve saber o que os tribunais exigem nas jurisdi¢cbes onde ele processa 0
pedido de patentes. Por exemplo, em muitas jurisdicbes, os comunicados do agente de
propriedade industrial durante o processamento da patente podem ser usados para impugnar a
aplicacdo da doutrina de equivalentes. Caso no exemplo acima, o agente de propriedade
industrial tenha redigido em um cumprimento de exigéncia, de que “apenas” pregos sdo
usados na invencdo, seria dificil para o titular da patente argumentar mais tarde que nem

“cola” ou “parafusos” seriam equivalentes a pregos.
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Palavras-chave para o Capitulo VII:

Conjunto de reivindicag¢des, ponto de vista, “conceber no,” construgao da reivindicagao.
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VIII. ESTRATEGIA DA PATENTE

Suponha que um Escritorio de Patentes Governamental tenha aprovado sua patente. O
que acontecera depois? O que vocé pode fazer com sua patente? Em raras instancias, uma
Unica patente sera tdo revolucionaria e pioneira que seu titular pode controlar uma industria
especifica ou um determinado segmento da industria ao longo da validade da patente.
Entretanto, isto raramente acontece.

As razbes mais comuns para a falha de uma patente, na maioria das vezes, diz respeito a
reivindicacdes fracas e proximidade do estado da técnica. De fato, algumas patentes
“famosas” nao eram tao bem sucedidas em monopolizar um mercado, conforme normalmente
se acreditava. Por exemplo, Thomas Edison recebeu diversas patentes concernentes a
lampadas. Entretanto, um inventor inglés chamado Joseph Swan, obteve a primeira patente de
lampada e durante anos Edison teve que pagar royalties a Swan pelos direitos de uso de sua
patente. Lembre-se do exposto no Capitulo 1, que as patentes ndo concedem ao titular da
patente o direito de colocar em pratica a invencdo, em vez disso, concedem o direito de
excluir outros de fabricar, usar, oferecer para venda ou vender a invencdo sem a devida
permissdo. Assim, Edison teve que pedir permissdo a Swan para usar sua patente.

Além disso, uma concepg¢ao incorreta comum sobre patentes é que o escritdrio nacional
de patentes considera questdes de violacdo quando do deferimento de patentes. Na realidade,
os Escritorios Nacionais de Patentes apenas analisam o estado da técnica pertinente ao pedido
de patente pendente. (Provavelmente, vocé tera, ocasionalmente, que lembrar seus clientes,
sobre este fato).

A estratégia de patentes também se torna mais complicada e, geralmente, mais lucrativa,
na medida em que o niumero de patentes aumenta em um portfolio. A titularidade de uma
Unica patente raramente proporciona o0 mesmo poder e flexibilidade que é proporcionada pela
titularidade de uma duzia ou cem patentes.

Imagine, por exemplo, que a Empresa A é detentora de uma Unica Patente Y,
correlacionada com o Produto X. Se a Patente Y tiver sido bem redigida, provavelmente, ird
abranger diversas modalidades do Produto X, assim como, diversos aspectos-

chave/componentes do Produto X, incluindo o uso destes aspectos e componentes em
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produtos diferentes/ndo-correlacionados. Admite-se que o Produto X é de suma utilidade,
porém nao é o primeiro produto desse tipo, por exemplo, o produto X ndo o primeirissimo
automovel ou o primeirissimo telefone ou o primeirissimo computador. Nesse caso, € bem
possivel que o Concorrente B pudesse fazer um produto muito similar ao Produto X, e que
ndo violasse a Patente Y. Em outras palavras, o Concorrente B poderia fazer um produto que
ndo estivesse dentro do escopo de protecdo da Patente Y, de maneira a produzir um Produto
X, que nao fosse considerado como violagdo. (Nota: Isto nao significa que o “projeto
envolvendo desvio” do Concorrente B seria comercialmente viavel).

Agora imagine que a Empresa A detenha dez patentes correlacionadas a varia¢fes do
Produto X, além da Patente Y. As outras patentes poderiam fornecer cobertura da
reivindicacdo para aspectos adicionais/componentes do Produto X, além daqueles cobertos
pela Patente Y. Além disso, as outras patentes de posse da Empresa A poderiam proporcionar
cobertura relativa ao uso do Produto X, ao ambiente comercial relacionado ao Produto X e a
variacdes alternativas do Produto X, etc. O Concorrente B teria agora uma acdo de muito mais
dificuldade para “projetar com desvio” do portfolio de patente da Empresa A, de maneira a
produzir um Produto X que ndo proporcionasse violagdo. Realmente, as despesas judiciais
relativas apenas ao estudo do portfolio da Empresa A, suficientes para entender a cobertura
proporcionada pelas reivindicac@es de patente da Empresa A, ocasionalmente, iriam se tornar
bem onerosas para muitos concorrentes.

O portfolio de patente da Empresa A, ocasionalmente, tornar-se-a bastante grande, o
que poderia forcar seus concorrentes a tirar licencas de exigéncia de royalties para suas
patentes ou forcar os concorrentes para fora do mercado, processando-os por violacdo da
patente. Se os concorrentes da Empresa A tiverem grande portfolios de patentes préprias, a
Empresa A e estes concorrentes podem fazer uma licenga cruzada dos portfolios de patente
entre si. Estas licencas cruzadas podem ser gratuitas ou exigir royalties, dependendo das
patentes e do mercado competitivo. Uma licenga cruzada com seus concorrentes permitira a
Empresa A fabricar seus produtos sem receio de uma agéo judicial por parte dos seus maiores

concorrentes detentores de patentes. Certamente, a Empresa A ainda poderia usar seu
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portfolio de patentes contra um novo concorrente no mercado, o qual ndo detinha patente
pertinente.

Conforme visto acima, as patentes da Empresa A provavelmente proporcionardo
cobertura para os aspectos-chave/componentes do Produto X, mesmo quando estes ndo sédo
usados no Produto X. Esta situacdo pode surgir quando um aspecto-chave/componente é
especialmente novo e foi reivindicado de modo a ndo limitar o escopo da cobertura apenas
para 0o Produto X. Além do uso de suas patentes contra os concorrentes, a Empresa A,
também, poderia considerar usar suas patentes contra outras Partes que fabricam produtos que
incluem os aspectos-chave/componentes protegidos pelas suas patentes. O licenciamento de
patentes da Empresa A, fora do seu proprio “campo de uso”, poderia ser bastante lucrativo.
Geralmente, o Unico custo da Empresa A para licenciar suas patentes em novos campos de
uso envolveria um pouco de tempo de um ou mais procuradores de licenciamento ou
executivos de licenciamento e, possivelmente, pode envolver eventual litigio sobre patente. A
Empresa A pode ndo querer entrar com litigio de suas patentes contra terceiros, devido a
preocupacdo de que a patente sob litigio possa ser declarada invalida (por exemplo,
“cancelada”), e uma vez que a patente tenha sido invalidada, a Empresa A ndo mais podera

executa-la contra ninguém, incluindo seus proprios concorrentes.

Sugestdo Profissional: Em qualquer campanha de licenciamento, raramente, se considera
uma boa idéia, procurar primeiro o maior acionista em qualquer industria. Geralmente, as
campanhas de licenciamento tém mais sucesso quando sdo iniciadas com acionistas em escala
de nivel médio para menor, em um determinado campo da industria, e constroem um impulso

ao trabalhar em dire¢do aos maiores acionistas.

A avaliacdo da patente € um topico complicado que diz respeito a estratégia de patentes.
Uma discussdo profunda sobre avaliacdo de patentes estd fora do escopo deste manual.
Entretanto, o participante do curso podera apreciar o que é conhecido como a metafora de
“imoveis”. A propriedade intelectual tem muitas semelhangas com os imoéveis. O estado da

técnica é andlogo as terras publicas (estado da técnica ndo patenteado) e terras ja

222




reivindicadas por outros (patentes expedidas que ainda estdo em vigor). A frase chamariz dos
imoveis “localizagdo, localizacdo, localizacdo” ¢ igualmente aplicavel a patentes — uma
patente cujas reivindicacdes se enquadram corretamente em uma invenc¢édo valiosa, vale muito
mais do que uma patente cujas reivindicagdes mapeiam um espaco menos lucrativo. Uma
patente, como um instrumento legal, é analoga a qualidade da constru¢do de uma casa — uma
patente localizada no topo de uma invencéo valiosa pode ainda néo ter valor, caso a patente
ndo tenha sido adequadamente construida. Os remédios legais associados a violacdo da
patente sdo semelhantes aos remédios legais associados com a invasdo do imdvel de outra

pessoa.
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A. Ofensiva de Bloqueio de Patenteamento para Montar Ataques aos Concorrentes

Um titular de uma patente pode usar suas patentes diretamente contra todos e quaisquer
infratores. Geralmente, uma patente ndo concede a seu detentor quaisquer direitos para
fabricar, usar ou vender a invencdo coberta pela patente. De fato, € quase que possivel se
obter uma patente para uma invencao que ndo pode ser fabricada, usada ou vendida, devido a
violacdo da patente por outra pessoa ou sem a aprovacdo de uma agéncia reguladora
governamental. Por sorte, uma patente ndo pode violar outra patente.

Vender um produto € muitas vezes, embora nem sempre, mais lucrativo do que licenciar
a propriedade intelectual necessaria para fabricar o produto. Conseqiientemente, muitos
detentores de patentes que também fabricam produtos, usam suas patentes para forcar os
concorrentes a executar um projeto que ndo esteja dentro do escopo de protecdo de suas
patentes (e produzir, esperancosamente, um produto inferior) ou a licenciar suas patentes.

Algumas empresas aplicam os royalties de suas patentes, por questdes de politica, em
seus departamentos de pesquisa. Isto faz algum sentido, uma vez que a pesquisa da empresa e
0 departamento de desenvolvimento, provavelmente, criaram uma invencdo que resultou no
uso da patente para gerar royalties — e através do dinheiro “extra” dado ao departamento de
P&D, oriundo do licenciamento da patente, a empresa pode ficar mais bem preparada para
criar novos produtos e servigos.

Quando uma empresa licencia suas patentes de forma agressiva para 0s concorrentes,
ela tira dinheiro do concorrente, o qual poderia ter sido aplicado em programas, como no seu
proprio P&D. Algumas vezes, isto ¢ conhecido como “a troca de $2” — no sentido de que cada
ddlar de licenciamento recebido de um concorrente, tira um dolar do seu programa e adiciona
um doélar ao programa da empresa que concede a licenca — assim, criando uma diferenca
relativa de dois dolares entre as duas empresas.

Ao desenvolver uma estratégia agressiva de patente, o detentor da patente deve
considerar continuamente a natureza do licenciamento alvo da violagdo. O infrator poderia ser
culpado de violacdo direta, violacdo contributiva e indugdo a violagdo. A natureza dos danos
também pode variar, com base no uso de tecnologia de violacdo. Os infratores diretos ndo

devem necessariamente incorrer em maiores danos do que os infratores contributivos. As leis
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de patente de alguns paises, também reconhecem a violacdo mediante a doutrina de
equivalentes. Assim, um réu que ndo esteja violando diretamente uma reivindicacdo de
patente pode ainda ser considerado um infrator, em virtude do uso de um componente
substancialmente similar, o qual é usado de maneira substancialmente similar. A anélise
mediante a doutrina de equivalentes é bastante complicada; entretanto, um fator chave € se o
histérico do processamento da patente inclui declaracdes que indicariam que o titular da
patente renunciou a cobertura da reivindicacdo para 0 componente substancialmente similar
durante o processamento da patente. Esta € outra razao pela qual o cumprimento de exigéncias

precisa ser cuidadosamente escrito e preferencialmente curto.

225



B. Patenteamento Defensivo para Autodefesa de Acdes de Violacao

As patentes sdo “espadas” e ndo “escudos”, no sentido de que uma patente ndo da ao
seu titular o direito de fabricar um produto protegido pela patente. A patente proporciona um
direito negativo, que permite ao titular dizer quem nao pode praticar a invencdo protegida
pela patente. A detencdo de uma patente proporcionard a seu titular uma pequena garantia de
que a fabricacdo do seu produto coberta pela patente ndo violara outra patente de propriedade
de outra pessoa. Entretanto, algumas vezes, as patentes podem efetivamente funcionar como
escudos com relacdo aos concorrentes detentores de patente, 0s quais irdo abster-se de
processa-lo por violacdo, com receio de que voceé ird contra-processar 0s mesmos por violacao
de patente. Ao defender-se contra reivindicacfes de violacdo de patente, na maioria das vezes,
é de pouca ajuda para o réu dizer que ele é detentor de uma patente e de que seus proprios
produtos estdo dentro do escopo da protecdo acordado pela patente — a menos que a patente
do réu seja tdo diferente da patente do autor da acdo, que um pesquisador do fato (por
exemplo, um juiz ou jari) poderia prontamente ver as diferencas entre as duas invencdes.
Entretanto, mesmo em tais situacfes, muitas vezes é mais facil para o réu, simplesmente,
explicar o motivo pelo qual ele ndo viola as reivindicacfes que estdo sendo processadas.

Em determinadas circunstancias, uma patente ou grupo de patentes pode proporcionar
um escudo defensivo para o titular de uma patente contra seus proprios concorrentes.
Suponha que a Empresa A detenha 5.000 patentes correlacionadas com o Produto X e admita
que os trés principais concorrentes da Empresa A detenham, cada um, 1.500 patentes. Os
concorrentes poderiam processar a Empresa A para alcancar algum objetivo comercial, mas,
preferem se abster de processar a Empresa A, temendo que a Empresa A execute um processo
contrario por violacdo de patente, usando seu maior portfolio de patente. Certamente, se uma
determinada Empresa pode se beneficiar por deter mais patentes, depende, algum modo, do
segmento industrial da empresa e das caracteristicas técnicas particulares da empresa e da
estratégia de negdcios. Geralmente, existem poucos motivos para que uma empresa adquira
patentes sem uma finalidade comercial especifica.

Em muitas industrias onde 0s principais acionistas, individualmente, detém um nimero

substancial de patentes, é bastante comum que estes concorrentes facam, entre si, licencas
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cruzadas de seus portfolios de patente. Estas licencas cruzadas podem incluir alguma forma
de royalty ou podem ser totalmente livres. Além disso, as licencas cruzadas podem incluir
uma maior limitacdo, tal como um campo de uso, cuja limitacdo ainda permitiria um litigio de
violacdo fora do campo de uso. Por exemplo, admitindo que Empresa A e seus maiores
concorrentes fizessem uma licenga-cruzada dos portfolios de suas patentes em um tipo de
licenca ndo contendo royalty para fabricacdo e uso do Produto X, a Empresa A ndo poderia
processar seus concorrentes por atividades de violacdo relativas ao Produto X, porém se um
dos concorrentes produzisse um novo Produto, o Produto Z, a Empresa A poderia processar 0
concorrente por violagdo relativa ao Produto Z. De fato, se as patentes da Empresa A fossem
particularmente fortes e o Produto Z fosse particularmente lucrativo, a Empresa A poderia
usar suas patentes para forcar o concorrente a parar a fabricagdo continuada e usar o Produto
Z e comecar a fabricar seu préprio Produto Z — assim, a Empresa A poderia usar suas patentes
para tirar mercado de um concorrente. Alternativamente, a Empresa A poderia conceder uma
licenca contendo royalty para o concorrente, para a fabricacdo e uso do Produto Z, e a
Empresa A poderia estabelecer a taxa de royalty para a licenca em um valor proximo dos seus
préprios lucros para a fabricacdo do Produto Z, caso a Empresa A vendesse o Produto Z, por
exemplo, nove por cento da receita bruta da venda do concorrente para o Produto Z.

Um detentor de uma patente pode usar muitas ferramentas em seus esforcos para
determinar como usar melhor suas patentes. Provavelmente, ele ird criar diversos cenarios
econbmicos, antes de decidir como explorar suas patentes. Uma simples matriz pode ser (util
em algumas situac6es. Por exemplo, a empresa pode relacionar seus produtos e decidir com
base no produto, sobre como explorar a propriedade intelectual relacionada com o produto.
Para alguns produtos, a empresa pode decidir usar as patentes correlacionadas de uma
maneira simplesmente defensiva, de modo a bloguear todos os concorrentes — enquanto que
para outros produtos, a empresa pode decidir seguir a estratégia de licenciamento. Em um alto
nivel, a empresa pode estimar sua probabilidade de sucesso segundo esses passos e/ou a
possibilidade do gerenciamento sénior concordar em seguir uma abordagem especifica. As
opcoes que recebem as maiores taxas para um determinado produto podem ser analisadas para

alcancar a mais recente estratégia de propriedade intelectual da empresa, relativamente ao

227



produto. Esta analise, provavelmente, também exige uma analise dos poderes/franquezas das
patentes envolvidas, assim como, dos valores dos mercados pertinentes. No final, um
portfolio de patentes bem elaborado, tem como enfoque o ndcleo dos negocios da empresa e
protege os aspectos particulares e fungGes que transcendem as ofertas de produto especifico
da empresa. Um portfolio de patentes bem elaborado, provavelmente, também ira criar

barreiras para a entrada no mercado e sucesso para 0s atuais e potenciais concorrentes.
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C. Técnicas de Projetar com Desvio

Conforme mencionado acima, o projeto executado com desvio de uma ou mais patentes,
envolve a determinacdo do escopo da cobertura da reivindicacdo proporcionada pela patente.
Geralmente, esse tipo de projeto em que envolve um desvio, também envolve a anélise
detalhada do relatério descritivo da patente, analise do estado da técnica citado e aplicado
durante o processamento e andlise detalhada do histérico do processamento do pedido de
patente, para ver se o requerente fez quaisquer admissdes danosas sobre invencdo durante o
processamento (por exemplo, “Esta invengd0 concerne apenas a chicotes desgastados
melhorados e absolutamente nada mais!”)

O procurador que estiver realizando a analise do projeto que envolve desvio, pode
querer determinar o significado preciso para os termos usados nas reivindicacfes de patentes,
por meio da aplicacdo de leis pertinentes a construcdo de reivindicacBes de patente ou
interpretacdo da reivindicacdo no foro da jurisdicdo. E sempre importante levar em
consideracdo que as reivindicacdes definem o escopo da protecdo. As regras para determinar
0 escopo de cobertura da reivindicacdo variam em cada jurisdicdo. Em muitas jurisdicOes, as
limitacdes das reivindicagdes, inicialmente, irdo receber o “significado natural” (ou
significado comum) dos termos citados, mas, também, podem ser interpretadas a luz de seu
uso no relatério descritivo da patente e no histérico do processamento para a patente. Se for
usada a linguagem da reivindicagdo “meios-mais-fungdo”, o procurador precisara considerar
como tais reivindicagdes sdo interpretadas na jurisdicao do foro.

Provavelmente, o procurador preparara sua analise na forma de um “parecer”. Em
alguns casos, o parecer pode ser razoavelmente curto, enquanto que em outros casos, pode ser
extremamente detalhado. A “Cultura do Parecer” pode ser bastante util nas jurisdi¢bes que
reconhecem alguma forma de “violacdo intencional”. A violacdo intencional surge quando um
infrator sabe da patente de outra parte e, deliberadamente, a infringe e quando o infrator ndo
faz qualquer esforco para determinar se ele infringe a patente. A obtencdo de um parecer de
nédo-violagdo ou invalidade de um procurador neutro pode proporcionar uma defesa para a
violagdo “intencional”, em muitas jurisdi¢des que reconhecem tal tipo de violagdo. Os danos

associados a violacéo intencional incluem, geralmente, uma multiplicidade dos danos reais ou
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diretos para violacdo da patente. A obtencdo de um parecer de ndo-violagdo ou invalidade
pode ser util, mesmo em uma jurisdicdo que ndo reconhecae a violacao intencional — uma vez
que tais pareceres podem proporcionar orientacdes valiosas para uma empresa, no que se
refere se eles ttm um problema de violagdo com relacdo a patente de um concorrente
especifico.

Os agentes de propriedade industrial ndo sdo permitidos de preparar pareceres em
muitas jurisdicdes, tais como, no escritorio de patentes dos Estados Unidos. Geralmente, 0s
pareceres de patente sdo emitidos por um procurador, normalmente um procurador de patente.
Muitas empresas juridicas e procuradores nao preparam pareceres devido a possibilidade de
incluir uma reivindicacdo com elevada malversacdo, caso O parecer se apresente
inadequadamente preparado. (Leve em consideracdo que um parecer jamais Serd necessario
em um litigio, se for descoberto que o cliente ndo violou a patente. Assim, a conclusdo do
parecer sempre sera incorreta, quando o parecer for realmente necessario no tribunal e a
questdo para o tribunal decidir sera a adequabilidade da preparacédo do parecer). Claro que um
procurador, geralmente, ndo redigira um parecer para um cliente se, na opinido do procurador,
o cliente estiver realmente violando uma patente valida. Geralmente, em tais situacdes, o
procurador expressa sua preocupagdo por um meio ndo-permanente (por exemplo,
verbalmente) e ndo escrito em papel. Pelo fato do agente de propriedade industrial,
geralmente, ter um conhecimento profundo de uma determinada tecnologia, o referido agente
pode assessorar 0 procurador na preparacdo de um parecer.

Os pareceres de conselhos, em muitos paises, sdo geralmente protegidos pelo privilégio
do cliente-procurador e ndo necessitam ser divulgados para as partes contrarias. Um autor da
acao, geralmente, deve buscar permissdo especial do tribunal, de maneira a forcar um réu a
produzir um parecer. Desse modo, sempre que uma empresa tiver um parecer preparado por
seu conselho, as pessoas de adequado conhecimento na empresa devem certificar-se que o
parecer € mantido sob estrita confidéncia, e que ndo é compartilhado com qualquer outra
pessoa, além dos executivos-chave da empresa, caso haja necessidade de se tomar
conhecimento. Além disso, o parecer ndo deve ser fornecido para os clientes da empresa.

Observe que a confianga em um parecer do conselho pode resultar em uma renincia ao
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privilégio do cliente-procurador para todos os pareceres relativos a matéria do parecer. Em
algumas circunstancias, a empresa pode compartilhar seus pareceres com outras partes,
usando um meio conhecido como um “acordo de interesse comum” ou um “acordo de defesa

conjunta”. A preparagdo de tais acordos esta além do escopo deste manual.

Palavras-chave para oCapitulo VIII:

Projetar com desvio, violacdo, bloqueio da patente.

AUTOTESTE:

1. O escritorio nacional de patentes considera as questdes de violacdo ao deferir patentes.
Falso ou Verdadeiro?

2. O que significa ofensiva de bloqueio ao patenteamento?

3. A patente dé ao titular o direito de executar a invencdo. Falso ou Verdadeiro?

4. Explique como uma patente pode operar efetivamente como um “escudo”.

5. O que significa o termo “projetar com desvio”, com relacdo a patentes?
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IX. ORGANIZACAO, INSTRUCAO E MOTIVACAO DA EQUIPE TECNICA

Provavelmente, um agente de propriedade industrial sabe que ndo existem dois clientes
iguais. Alguns clientes simplesmente querem obter um ou dois pedidos de patente, enquanto
outros, querem estabelecer o processo de patentear como um programa de rotina e constante.
O agente de propriedade industrial deve sempre estar disposto a instruir seus clientes sobre 0s

beneficios de se obter patentes, podendo ajuda-los a desenvolver uma “cultura de patente”.

Uma vez que uma cultura de patente tenha sido estabelecida em uma organizacao ou empresa,
0s cientistas, engenheiros e gerentes, normalmente, vdo considerar as patentes e outros
direitos de propriedade intelectual no processo decisério da empresa. A propriedade
intelectual ndo serd mais uma iniciativa “ocasional”, ao contrario, se tornara um elemento de

rotina que é parte do negécio.

O agente de propriedade industrial provavelmente vai querer identificar alguns
membros-chave da organizacdo do seu cliente. Além de conhecer os principais tomadores de
decisdo, o agente também deve identificar os “guardides” técnicos da organizacdo. Esses
guardides técnicos sdo aqueles elementos dentro da organizacdo que sdo especializados em
apresentar novas tecnologias a empresa. Muito provavelmente, eles sdo os principais
inventores de novos produtos e servicos e, também, sdo aqueles com quem os outros cientistas
e engenheiros discutem e analisam suas préprias idéias em sessdes de “brainstorm”.

O agente de propriedade industrial pode ajudar os clientes a estabelecer uma infra-
estrutura de programa interno de patentes. Um dos principais componentes de uma infra-
estrutura como essa ¢ alguma forma de “comité de andlise de patentes”, o qual supervisiona o
desenvolvimento do portfolio de patentes da empresa. Outro componente-chave € alguma
forma de programa de incentivo, encorajando os inventores a relatarem suas invengdes aos

agentes de propriedade industrial.

O agente de propriedade industrial também pode assessorar os clientes a desenvolver
procedimentos internos para processar documentos relacionados a patentes, como
Formulérios de Divulgacdo de Invencdo, pedidos de patentes, cole¢Bes do estado da técnica e

patentes expedidas. Ele também pode ajudar os clientes a estabelecer sistemas e
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procedimentos para registrar patentes, de modo que ndo se percam as datas criticas. O agente
também vai querer um sistema de registro para seus proprios depositos. Um sistema de
registro, basicamente, € um programa de agendamento que fornece informacGes de patentes
quando, por exemplo, o cumprimento das exigéncias deve ser efetuado, quando decisbes de

depdsito estrangeiro devem ser tomadas, quando as anuidades devem ser pagas, etc.

O agente de propriedade industrial, em geral, ndo deve criar invencdes para Sseus
clientes, ja que isto gera problemas de conflito de interesses. Entretanto, 0 agente certamente
pode ajudar seus clientes a estabelecer um ambiente no qual a criacdo de invencoes,
provavelmente, vai prosperar. Partes importantes desta missdo incluem a instrucdo e
motivagdo de potenciais inventores do cliente a se tornarem “a favor de patentes” e assegurar
que o cliente tenha a infra-estrutura apropriada para organizar e controlar 0s mecanismos de
relatorios de patentes da empresa, de modo que os pedidos de patente sejam depositados antes

dos prazos criticos para depositos.
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A. Treinamento do Pessoal de Geréncia e Pessoal de Marketing para o Entendimento
do Significado de uma Patente e Montagem de um Portfolio

Talvez, o agente de propriedade industrial ache util oferecer programas educacionais a

equipe da alta administracdo dos seus clientes. Se a oferta for aceita, 0 agente terd uma 6tima
oportunidade de instruir seu cliente sobre os beneficios de patentear e, também, esclarecer as
duvidas e mal entendidos sobre patentes que o cliente possa ter. Entretanto, muitas equipes da
alta administracdo sdo muito ocupadas e esta oportunidade as vezes nao aparece.
Como alternativa, o agente podera tomar a iniciativa de discutir com os gerentes na empresa
os beneficios de patentear, se surgir essa necessidade. Ele também podera buscar
oportunidades para se dirigir a publicos maiores na comunidade, como um meio de
disseminar o interesse em patentes.

Da mesma forma, o agente deve buscar oportunidades para instruir as equipes
cientificas, de engenharia e de administracdo do seu cliente, sobre os beneficios do
patenteamento. Frequentemente, engenheiros e cientistas ndo conhecem 0S pProcessos
apropriados a serem seguidos para reportar suas invencfes e muitos engenheiros e cientistas,
geralmente, ndo entendem como as patentes podem fazer com que as empresas ou institutos
de pesquisa tenham sucesso. O pessoal de marketing muitas vezes ndo percebe o valor
estratégico das patentes e, normalmente, a competéncia e a contribuicdo deles nao é levada
em conta em decisdes sobre 0 que se deve patentear. Freqlientemente, existe um maior
namero de possiveis invengbes para patentear do que 0S recursos que a empresa tem para
patentea-las.

Muitos agentes de propriedade industrial descobrem que alguns gerentes-chave na
organizacdo do seu cliente desconhecem totalmente o valor de patentear ou sdo abertamente
contrarios e hostis & idéia de patentear. E claro, devemos admitir que nem toda organizagio
pode se beneficiar de patentes. Entretanto, mesmo as empresas na inddstria de refrigerantes,
como a Coca Cola®, detém portfolios de patentes bastante substanciais, embora seu produto
principal ndo seja patenteavel por si so.

O agente de propriedade industrial também pode fornecer a seus clientes os Formularios

de Divulgagdo de Invengdo. Esses formuléarios sdo preenchidos por pesquisadores ou
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engenheiros e descrevem sucintamente uma invencdo potencialmente patenteavel. (Um
exemplo do Formuléario de Divulgacdo de Invencdo esta apresentado no Anexo B deste
Manual). Com o tempo, 0 agente podera tomar conhecimento de perguntas adicionais que
devem ser feitas na divulgacdo da invencdo com clientes especificos e/ou com clientes em
industrias especificas. Talvez, o agente queira personalizar os Formularios de Divulgacdo de
Invencao para os clientes, de modo a incluir o logotipo ou outras informacdes especificas da
empresa, como por exemplo, seus nimeros de protocolo interno para as patentes e pedido de
patentes.

O agente de propriedade industrial também ira aprender, no decorrer do tempo, como 0s
Formularios de Divulgacdo de Invencdo devem ser processados para clientes especificos.
(Para alguns clientes, este processamento sera conduzido antes que os formularios cheguem
ao agente de propriedade industrial). Devido ao possivel surgimento de um impedimento de
tempo (por exemplo, uma divulgacdo publica), os Formularios de Divulgacdo de Invencédo
devem ser inicialmente aceitos em quaisquer condi¢fes que eles cheguem. Primeiro, o agente
de propriedade industrial deve determinar se ocorreu ou se vai ocorrer um impedimento e
desse modo tomar medidas apropriadas.

O inventor deve ser incentivado a comparecer as reunides do comité de analise de
patente, para discutir sua invencdo. Se ele ndo puder comparecer a reunido, um advogado para
a invencao devera estar presente a reunido, pelo fato de que o comité de analise de patente
talvez ndo entenda a importancia / significancia da invencdo e/ou possa ter duvidas ou
perguntas sobre a mesma.

As empresas com programas de patenteamento sofisticados podem ter mapas
estratégicos para caracterizar e identificar suas invencdes com relacdo a um produto
especifico, uma categoria de produto ou todo um segmento da indistria. Se o cliente
desenvolveu uma ferramenta, as divulgagdes da invengdo devem ser caracterizadas com
relagdo ao mapa estratégico do cliente. E evidente que muitos clientes pequenos nio possuem
tal mapa estratégico.

Os Formulérios de Divulgacdo de Invencdo fornecem a prova da autoria da invencao,

principalmente quando foram assinados em conjunto por um ndo-inventor. As caracteristicas
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necessarias para se comprovar a autoria da invengdo variam de um pais para outro. Em alguns
paises com sistema de “primeiro a depositar”, a determinagdo da prioridade de autoria de
invencdo ndo tem muita importancia, além da consideracdo de roubo. Do mesmo modo, 0s
Formularios de Divulgacdo de Invencdo fornecem a prova da concepcdo e de submissdo a
datas na préatica. Esta prova pode se tornar extremamente importante em um sistema de
“primeiro a inventar” como o administrado nos EUA. Os Formuldrios de Divulgacao de
Invencdo também fornecem uma prova secundaria de que o inventor cedeu seus direitos em
uma invencdo a terceiros, como por exemplo, seu empregador.

Alguns sistemas de patente exigem que os pedidos de patentes divulguem o melhor
modo conhecido dos inventores para implementar a invencdo. Os Formularios de Divulgacéo
de Invencdo também podem ser Uteis nesse aspecto.

Esses Formularios também constituem algum risco para a empresa. Considere, por
exemplo, como um réu poderia utilizar o Formulario de Divulgacdo de Invencdo do detentor
da patente em um litigio. Um réu poderia utilizar um Formulario de Divulgacdo de Invencao
argumentando em favor de um tipo especifico de construcao de reivindicacfes, com base em
alguma linguagem restritiva no Formulario de Divulgacdo de Invencdo. Da mesma forma, um
réu poderia argumentar que o inventor teve uma conduta irregular ao obter sua patente, ao ndo
divulgar o estado da técnica conhecido ao Escritério de Patentes — supondo, por exemplo, que
o Formulario de Divulgacdo de Invencdo original mencionava o estado da técnica, o qual nao
foi divulgado posteriormente ao Escritorio de Patentes. Como resultado, um agente de
propriedade industrial vai querer treinar o pessoal do seu cliente em como preencher
corretamente um Formulario de Divulgacdo de Invencdo. O agente também vai querer se
assegurar que itens como questdes de divulgacao de informacdes sejam processados de modo
apropriado e profissional.

A empresa deve selecionar, para patentear, as invengdes que resultem no retorno mais
alto em investimento para a organizacdo — através de licenciamento direto da patente ou
através de maiores vendas de um produto protegido por patente. Suponha que o Engenheiro Y
criou duas invencgoes, A e B. A Invengdo A é uma solugdo extremamente inteligente para um

problema pequeno relacionado ao produto de menor sucesso da empresa. A Invencdo B €
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bastante comum e prosaica, mas mesmo assim & uma otimizagdo provavelmente patenteavel
para 0 produto de maior sucesso da empresa. A empresa s0 pode se dar ao luxo de patentear
uma invencao neste momento. Como a Invencédo A é tecnicamente brilhante, o Engenheiro Y
defende que ela deve ser patenteada. O agente de propriedade industrial discute a invencgéo
com o Gerente de Marketing Z, que Ihe informa que a otimizacdo fornecida pela Invencédo B
aumentaria as vendas de produtos da empresa em 75 por cento. Levando em consideracdo as
informacdes importantes fornecidas pelo departamento de marketing, a administracdo da
empresa opta por depositar uma patente na Invencdo B. Na verdade, este cenario ainda pode
apresentar outros fatores complicados, como, por exemplo, a facilidade com que um
concorrente poderia projetar sobre uma patente na Invencdo B, e também em que extensdo a
Invencao B é patenteavel. Se a Invencdo B ndo parece ser patentedvel de modo significativo, a
melhor opcdo da empresa seria patentear a Invencédo A.

Sempre que possivel, o agente de propriedade industrial deve tentar entender de que
maneira 0 pedido de patente que ele esta preparando vai atender as necessidades do seu
cliente. Isto vai orientar 0 agente na elaboracdo das reivindicacdes e na tomada de decisdes
referentes a outras limitacfes de reivindicacdo durante o processamento de patente. O agente
de propriedade industrial também vai descobrir que a selecdo das melhores invengbes para
patentear pode freqlientemente envolver uma representatividade mais abrangente de
competéncias dentro da organizacdo, além de apenas a equipe especifica de cientistas e
engenheiros que criam invencgdes patenteaveis. O agente também deve estar atento ao fato de
gue algumas pessoas na organizacdo tendem a ser hostis a patentes, por razdes filoséficas ou

porque o programa de patenteamento vai prejudica-las de alguma forma real ou imaginaria.
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B. Treinamento de Cientistas/Tecnologos para Entendimento do que pode ser
Patenteavel, quem pode ser um Co-inventor e Preparacdo de Divulgacdes da
Invencao
Além de um contetdo de treinamento relacionado ao valor das patentes, o agente de

propriedade industrial deve assegurar que engenheiros e cientistas-chave na organizacédo
entendam alguns pontos fundamentais sobre o processamento da patente. Um agente de
propriedade industrial deve se esforgar em criar um “advogado de patente” dentro da empresa
do seu cliente. Bons advogados de patentes tendem a ser grandes inventores, que sdo bastante
respeitados por seus colegas, por exemplo, os guardiGes técnicos. Provavelmente, 0 agente
ndo vai estar todos os dias no laboratorio de engenharia do cliente, de modo que um advogado
de patente interno pode ser um recurso inestimavel.

O agente de propriedade industrial precisa se assegurar de que seu cliente tenha alguém
que possa fornecer os Formularios de Divulgacdo de Invencdo aos cientistas e engenheiros.
Esses formularios ndo sdo totalmente necessarios, mas podem ser muito Uteis, garantindo que
as informacoes basicas relativas a uma invencao foram registradas. O préprio agente pode dar
os formuléarios aos seus clientes, se for solicitado. Além disso, para alguns clientes, o agente
podera simplesmente conduzir uma entrevista com o(s) inventor(es), a fim de obter todas as
informacBes contidas em um tipico formulario de divulgacdo. Contudo, a vantagem de um
Formulario de Divulgacdo de Invencdo é que o agente poderd rapidamente determinar se
algumas datas criticas ja transcorreram ou estdo se aproximando.

Suponha, por exemplo, que o cliente quer obter uma patente em uma invencao
pertinente ao Produto W e que o cliente vai exibir o Produto W em uma feira ou exposicao
comercial, em duas semanas. A menos que um pedido de patente seja depositado nas
préximas duas semanas, o cliente perdera todos os direitos de patentear o produto na maioria
dos paises, tendo um absoluto impedimento de novidade. Esta, evidentemente, ¢ uma
informacdo importante que o agente de propriedade industrial precisa saber imediatamente. Se
0 agente estabeleceu um advogado da patente dentro da empresa, é quase certo que o agente
sera informado desta divulgacdo de produto muito antes do prazo de duas semanas. Além

disso, se 0 agente estabeleceu um advogado de patente interno, o advogado também pode ser
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aquele que sabe da futura divulgacdo do produto e informa ao agente de propriedade
industrial. Desse modo, a empresa ou a instituicdo ainda podera depositar o pedido de patente
antes da data critica e evitar a alternativa na qual o agente de propriedade industrial deve
informar a seu cliente que o patenteamento ndo esta mais disponivel para uma invencao
importante.

Um agente de propriedade industrial pode descobrir que seus clientes se tornam

significativamente mais favoraveis a patente, quando eles percebem que perderam a
oportunidade de patentear uma invengdo importante ou quando sdo processados por violagdo
de patente ou ameagados com um processo por um concorrente. Qualquer desses dois fatos
pode ser Gtil ao agente no seu trabalho de proteger as valiosas invengoes do seu cliente.
Seja por meio do Formuléario de Divulgacdo de Invencdo ou por entrevista, 0 agente de
propriedade industrial vai querer se certificar de que ele possui informacdes basicas essenciais
de uma invencao, antes que ele comece a preparar o pedido e patente. O agente vai querer se
informar de algumas datas essenciais relativas a invencdo, para verificar se a invencgéo ainda é
patentedvel; ele também vai querer saber quem sdo os inventores. Ele ndo vai conhecer
exatamente o conjunto completo de inventores, até que as reivindicacBes tenham sido
elaboradas — mas apesar disso, ele podera determinar o possivel universo de autoria da
invencdo para o pedido. Talvez, o agente tenha que ser bastante direto ao obter as informacdes
de autoria da invenc¢do; ndo é raro que gerentes seniores insistam em que eles ofereceram uma
contribuicdo inventiva simplesmente patrocinando ou supervisionando o trabalho. Entretanto,
algumas leis de propriedade industrial mundial reconhecem inventores “supervisores” como
oferecendo uma contribuicdo inventiva. (A designacdo dos inventores legais de um pedido de
patente contém somente algumas similaridades as convencdes para designar autores de artigos
cientificos). Contrariamente, ndo é raro que uma pessoa que tenha dado uma contribuicéo
inventiva ndo queira ser designada como inventor. Algumas pessoas sao muito humildes;
outras ndo querem ser incomodadas por qualquer motivo. Entretanto, o pedido ndo sera
corretamente depositado se houver a exclusdo de um inventor principal e a patente resultante
ndo sera valida, a menos que seja corrigida..

O agente de propriedade industrial ndo esta ajudando seu cliente ao depositar um pedido
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de patente invalido, podendo até se expor a reclamacdes de impericia se ele fizer isso
conscientemente. Em conseqiiéncia, 0 agente pode muitas vezes se encontrar em situacdes de
ter que conduzir investigacdes de autoria, para retirar da lista de inventores aqueles que nédo
ofereceram uma contribuicdo inventiva e para adicionar inventores relutantes ao pedido.
Evidentemente, o agente talvez tenha que solicitar assisténcia ocasional de gerentes na
organizacdo do cliente. O agente de propriedade industrial nunca deve depositar um pedido de

patente que ele saiba que é fraudulento.
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C. Estabelecimento de um Comité Interno de Analise de Patentes, para Exame
Periodico de Divulgacdo de Invengdes e Recomendacdes sobre o que deve ser
Patenteado
O agente de propriedade industrial deve incentivar seus clientes a estabelecer um comité

de analise de patentes para periodicamente examinar as divulgacGes de invencdo e oferecer

recomendacdes sobre o que deve ser patenteado. O agente deve fazer parte do comité e

assessorar com respeito a possibilidade de patentear e outros assuntos relacionados.

Entretanto, o agente ndo deve determinar, por ele mesmo, o0 qué seu cliente vai patentear.

Outros membros do comité de analise de patentes devem ser 0s principais cientistas,

engenheiros e inventores do cliente. Como discutido anteriormente, muitas vezes, um membro

do pessoal de marketing do cliente € um elemento util para o comité. Um dos principais
elementos da alta administracdo do cliente também pode ser Util.

O comité deve se reunir com alguma regularidade para ser eficiente. Se o comité ndo se retine

regularmente, muitas das decisdes sobre possibilidade de patentes serdo tomadas ad hoc, para

evitar um impedimento de patenteabilidade.
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D. Programas de Incentivos ao Inventor para Incentivar Inventores a Inventar e

Relatar

Normalmente, uma pessoa criativa vai conceber invengdes patentedveis sem ser
solicitada a fazé-lo. Entretanto, quando suas contribui¢cfes séo ignoradas e ndo reconhecidas,
0s inventores tendem a parar de inventar ou parar de relatar suas inveng¢des. Em consequéncia,
a organizacdo perde a oportunidade de se beneficiar do trabalho dos seus inventores
talentosos. Para manter motivada uma equipe inventiva, muitas empresas oferecem algum tipo

de recompensa a seus inventores pelas suas invencdes patenteaveis.

A natureza da recompensa concedida ao inventor varia. Algumas empresas incluem
incentivos especificos nos seus contratos de trabalho com inventores particularmente
importantes. Os esquemas de compensacdo podem envolver: (a) o pagamento de uma
pequena quantia por concluir uma divulgacéo de invencédo; (b) o pagamento de uma quantia
ligeiramente maior quando um pedido de patente é aprovado e/ou depositado no Escritorio
Nacional de Patentes; ou (c) o pagamento de uma quantia maior quando a patente é
concedida. Algumas empresas recompensam 0s inventores em todas as etapas acima, com a
maioria delas oferecendo (a) e (c) ou (b) e (c), conforme exposto acima.

Algumas empresas oferecem compensacao a seus inventores sempre que sua patente é
licenciada com sucesso. Esta abordagem é mais comum nas universidades. Por exemplo, uma
universidade pode dar a seus inventores a seguinte escolha: um pequeno percentual fixo dos
royalties das suas invengdes ou um percentual maior dos royalties, na condigdo de que esses
fundos sejam aplicados no laboratério do inventor. Sabe-se que alguns inventores
particularmente significativos tém um quadro de pessoal cujo salario é pago com os royalties
da patente do inventor. A compensagdo de licenciamento normalmente € utilizada, alem de
quaisquer outros pagamentos de incentivo que um inventor possa receber, como por exemplo,
um pagamento em espécie quando o pedido de patente é depositado. Muitas vezes, essa € uma
boa ideia, ja que a patente do inventor pode nédo ser licenciada com sucesso.

Além dos esquemas de compensacdo, 0s quais tendem a ser bastante impessoais, muitas

empresas oferecem outros programas mais pessoais. Algumas, ddo aos inventores copias
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emolduradas das suas patentes, ou uma placa especial com as informacdes sobre a patente.
Outras fornecem um vestuario especial aos inventores, como um paleté ou jaleco com o
nimero da patente bordado no bolso. Muitas empresas realizam um jantar anual de
reconhecimento aos inventores. Normalmente, comparecem a este jantar os membros
importantes da equipe da alta administracdo da empresa, como o presidente ou chefe
executivo, que agradecem aos inventores por suas criacBes e expressam gratiddo por seus
esforgos. Esses programas acrescentam um elemento emocional ao esquema de compensagéo,
que pode ser altamente valorizado por alguns inventores e oferecem motivagdo e incentivo
para outras contribuicBes inventivas na organizacao.

Se um cliente pede conselho ao agente de propriedade industrial com relacdo aos
programas de compensacdo para inventores, ele também vai querer mencionar ao cliente que
0s programas de compensacdo de inventores podem tocar em outras areas da lei, como leis de
titulos e valores e leis trabalhistas. Por exemplo, a empresa provavelmente vai querer publicar
sua politica de compensacao de inventores e segui-la rigorosamente. Se o programa realmente
representa uma doacdo ad hoc dada pela empresa a um inventor, isto pode ser dificil de
explicar posteriormente aos reguladores de valores mobiliarios do governo. Da mesma forma,
as leis de alguns paises estabelecem requisitos especificos para a compensacdo que deve ser
paga aos inventores. O agente de propriedade industrial deve entender as leis relevantes do
seu pais pertinentes a propriedade de invencdes. Por exemplo, nos EUA, um inventor possuli
suas criacdes como um objeto juridico; entretanto, as leis trabalhistas dos EUA, normalmente,
permitem que os contratos de trabalho incluam termos que for¢cam os inventores a ceder todas
as invencgoes criadas durante seu emprego com a empresa, sem nenhuma compensacgdo sendo
oferecida. Ao contrario, as leis trabalhistas de alguns paises, como as leis em vigor na
Alemanha, exigem que as empresas déem a seus inventores compensacdo adicional por
invencgdes patenteaveis que eles criem. Normalmente, o agente de propriedade industrial ndo
assessora seus clientes com relagdo a assuntos de leis trabalhistas, mas ele precisa saber quem
possui as invengdes que ele esta patenteando. O agente também deve se recusar a preparar um

pedido de patente para alguém que ele saiba que ndo possui a invencdo em questao.
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E. Etica Profissional

Muitas jurisdicbes mantém um cédigo de ética que todos os advogados de propriedade
industrial e agentes de propriedade industrial devem seguir para continuar sua pratica
profissional. Os cddigos de ética em algumas jurisdicGes foram modelados com base no
cédigo de ética da jurisdicdo para todos os profissionais. Algumas jurisdi¢cbes também
rastreiam queixas recebidas pelo Escritdrio Nacional de Patentes, diretamente de clientes, ou
por encaminhamento de outras empresas juridicas, como Ordens de Advogados. Por exemplo,
um advogado de propriedade industrial que perde sua licenca para advogar, também perde a
licenca para representar clientes perante o Escritdrio Nacional de Patentes.

O agente de propriedade industrial também deve conhecer e entender o relevante codigo
de ética da sua jurisdicdo. Codigos de ética normalmente seguem o bom senso. Se um agente
se pergunta: “Isto parece apropriado ou justo?” e sabe que a resposta ¢ “Nao,” nesse caso, o
agente deve pensar duas vezes antes de tomar uma medida, qualquer que seja ela. (Mesmo
que a situacdo nao seja coberta por uma norma ética, ela ainda pode ser considerada pratica de
ma fe).

As normas de ética variam em cada jurisdicdo, de modo que o agente de propriedade
industrial também deve levar em conta as variagcdes nas regras éticas quando ele depositar
pedidos em outras jurisdigdes. A seguir, sdo apresentadas algumas regras de bom senso que
freqlientemente s&o incluidas em cédigos de ética:

Um agente de propriedade industrial nunca deve, conscientemente, depositar um pedido

de patente invalido (uma invencéao prescrita por prazo, um relatdrio descritivo que ndo habilita

a invencao, etc.). Ocasionalmente, um agente tem que depositar um pedido que ira provocar
uma impugnacéo do governo, cujo resultado pode ser que o pedido ndo serad patenteado. Por
exemplo, nos EUA, muitas invengdes iniciais de biotecnologia eram de natureza questionavel
com relacéo ao patenteamento, na ocasido em que foram depositadas. Na verdade, a questdo
da patenteabilidade de invencdes biotecnologicas foi decidida, em instancia final, ndo pelo
Departamento de Marcas e Patentes dos Estados Unidos, mas, sim, pela Suprema Corte

Americana. Foi totalmente ético da parte do agente de propriedade industrial depositar o
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pedido que levou a impugnacéo: entretanto, a atitude do agente em nao informar a seu cliente
com antecedéncia, que o pedido poderia provocar uma impugnacdo, pode ser eticamente
questionavel.

O agente de propriedade industrial deve manter seu cliente informado dos

desenvolvimentos nos seus pedidos e patentes. Por exemplo, um agente de propriedade

industrial deve notificar seu cliente quando uma exigéncia foi recebida do Escritério Nacional
de Patentes, muito antes da data devida para o cumprimento. O agente deve permitir que seu
cliente analise sua resposta de exigéncia ao Escritorio, antes que ele a deposite junto ao
Escritorio Nacional de Patentes.

O agente de propriedade industrial deve se manter atualizado sobre as mudancas nas

regras e procedimentos aplicaveis a sua area de atuacdo. O agente de propriedade industrial

dever também dar notificacdo dessas mudancas de regras ao(s) seu(s) cliente(s), quando elas
tiverem probabilidade de causar impacto em um caso pendente.

O agente de propriedade industrial deve ser sempre honesto nas suas comunicacdes com

o Escritério Nacional de Patentes e com seus clientes. Isto ndo significa, entretanto, que o

agente ndo possa ser um advogado da patenteabilidade da invencdo de seu cliente, mesmo
guando ele pessoalmente tem duavidas sobre ela. Compare essas duas situacdes: (1) o
examinador da patente diz que as reivindicacbes pendentes do cliente sdo inteiramente
mostradas na Figura 1 de uma referéncia do estado da técnica. O agente de propriedade
industrial concorda com o examinador, mas submete uma resposta argumentando que as
reivindicacdes pendentes ndo sdo mostradas na referéncia do estado da técnica
intencionalmente, descaracterizando a referéncia e (2) o examinador da patente diz que as
reivindicacdes pendentes do cliente sdo mostradas completamente na Figura 1 de uma
referéncia do estado da técnica. O agente acha que a linguagem utilizada na referéncia é
ambigua e acredita que o examinador interpretou a referéncia de um modo possivel, somente
a luz das informacgdes vislumbradas do pedido pendente do cliente (por exemplo, uma rejeicao
de “compreensio tardia”). A Situacao 1 é provavelmente antiética na maioria das jurisdicoes;

a Situagdo 2 é provavelmente ética na maioria das jurisdi¢des.
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O agente de propriedade industrial deve sempre realizar o trabalho gue ele concordou

em realizar e de modo pontual e profissional. Um agente de propriedade industrial ndo pode

dizer a um cliente que ele vai preparar um pedido de patente e, em seguida, deixar de executar
sua tarefa. Se 0 agente sabe que ele ndo podera executar a tarefa a tempo, ele ndo deve aceitar
o trabalho. Se 0 agente ja aceitou o trabalho, ele deve informar ao cliente, 0 mais rapido
possivel, que ele sabe que ndo conseguira concluir o trabalho pontualmente, para que o cliente
possa encontrar outro agente de propriedade industrial. Basicamente, o agente ndo deve ser a
causa principal da falha do cliente em obter protecdo de patente para sua valiosa invencao.

O agente de propriedade industrial deve ser um advogado para seu cliente. A maioria

dos pedidos de patentes é rejeitada inicialmente pelo Escritorio Nacional de Patentes. O
agente, simplesmente, ndo pode reportar ao cliente que o pedido foi rejeitado e ndo informar
gue uma resposta pode ser preparada. Certamente, existem ocasifes em que o estado da
técnica citado pelo Escritério Nacional de Patentes é tdo coercitivo que o cliente ndo tem
chance de obter uma protecdo significativa, mas esta ndo € uma situacdo tipica.

O agente ndo deve redigir somente reivindicacdes de patentes restritas, a menos que seu
cliente tenha solicitado somente reivindicacdes restritas. Uma patente com reivindicacdes
restritas tem mais probabilidade de obter protecdo de patente do que um pedido de patente
com reivindicacfes amplas. Entretanto, um pedido de patente somente com reivindicacoes
restritas, provavelmente, ird privar o cliente do escopo total de protecdo ao qual ele tem
direito. Como observado muitas vezes neste Manual, o Escritorio de Patentes ndo tem o dever
de informar ao agente de propriedade industrial ou ao inventor, quais reivindicacbes mais
amplas sdo possiveis. O Escritorio de Patentes somente julga as reivindicacdes que ele
recebe— ele ndo objeta as reivindicacdes restritas.

Do mesmo modo, 0 agente de propriedade industrial ndo deve atender aos caprichos do
examinador de patentes s6 para agilizar a provisdo de um caso; a menos que ele tenha
informado o cliente e recebido sua permissdo para aceitar menos cobertura do que possa fazer
jus. Em resumo, 0 agente deve estar sempre pronto para argumentar em nome do seu cliente.

Ser um agente de propriedade industrial é mais do que uma questdo de preencher

formularios e redigir documentos técnicos. O agente de propriedade industrial deve
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essencialmente processar os pedidos do seu cliente com todo o cuidado que ele teria se ele
fosse o inventor. Um cliente coloca uma enorme confianca no seu agente de propriedade
industrial — e 0 agente deve se comprovar merecedor da confianca do cliente.

O agente de propriedade industrial deve estar atento a conflitos de interesses. Um agente

de propriedade industrial ndo pode selecionar os interesses de um cliente em detrimento dos
interesses de outro. Considere, por exemplo, um agente que deposita dois pedidos com
reivindicacdes semelhantes para dois clientes diferentes. Suponha que ambos os pedidos
estejam pendentes a0 mesmo tempo e que o examinador da patente cite um pedido como
estado da técnica com relacdo ao outro. O agente de propriedade industrial vai precisar alterar
as reivindicacBes de um pedido para se tornar patentedvel em detrimento do outro e/ou
argumentar que um pedido ndo é pertinente ao outro — mas, como o0 agente podera executar
essa tarefa enquanto defende vigorosamente os melhores interesses de cada cliente? Muitos
codigos de ética reconhecem que o agente de propriedade industrial, nessas circunstancias,
ndo pode realizar esta tarefa corretamente em nenhuma circunstancia. Em consequéncia, o
agente deve cuidadosamente selecionar o trabalho que ele aceita dos clientes, de modo a
evitar a possibilidade de ter um conflito de interesses entre um ou mais deles. Se surgir um
conflito de interesses entre dois clientes, apesar dos esforcos do agente para evitar tal conflito,
as regras de ética de muitas jurisdicdes exigem que o agente transfira os pedidos em conflito
para um novo advogado. O agente de propriedade industrial deve constantemente evitar

situacOes nas quais ele tera que escolher lados entre seus préprios clientes.
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Palavras-Chave para o Capitulo IX:
Formulério de Divulgacdo de Invencdo, sistema de registro de patentes, co-inventores,

programa de incentivos, guardido técnico, comité de analise de patente.
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ANEXO A. INSTRUCOES PARA BUSCAS EM BANCOS DE DADOS DE
PATENTES

1) Escritorio de Patentes Local: O escritorio de patentes local, provavelmente, tera um banco
de dados por escrito ou eletronico. Tais bancos de dados sdo geralmente publicos e um agente
de propriedade industrial ou inventor pode usa-los para fazer uma busca de patentes expedidas
em seu pais. Observe que os pedidos de patentes pendentes poderdo ndo ser incluidos no
banco de dados para busca em diversos paises.
2) Pedidos de Patentes do Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes: A OMPI publica
novos pedidos do PCT todas as quintas-feiras. O banco de dados do PCT contém pedidos do
PCT publicados desde 1978. Em muitos casos, o relatorio de busca internacional para pedidos
do PCT se encontra também disponivel, o que pode auxiliar uma busca do estado da técnica
localizar um estado da técnica adicionalmente pertinente. Apresentamos abaixo uma
descricdo por etapas de como fazer a busca no banco de dados do PCT.

a) Ir para a pagina do banco de dados do PCT (texto em inglés):

(http://www.wipo.int/pctdb/en/search-adv.jsp)

b) Fazer as selecdes apropriadas para a busca usando os botdes de radio fornecidos,
tais como, em uma variacao de datas de “todos” materiais disponiveis ou para uma
semana especifica.

c) Digitar a pergunta da busca. A pergunta da busca pode ser auxiliada por diversos
codigos de campo relacionados em um hyperlink na pagina da busca. Por exemplo,
se desejar buscar pedidos publicados que incluam um inventor chamado “Smith”

de “Dublin”, digitar: “IN/Smith e IAD/Dublin”.

3) Escritdrio de Marcas e Patentes dos EUA: O USPTO possui um banco de dados eletrdnico,
grande e facil de se usar, que qualquer pessoa com uma conexdo de Internet pode acessar
gratuitamente. Abrange patentes expedidas nos EUA e pedidos de patentes publicados a partir
de 1790, com busca de texto completo disponivel para patentes expedidas a partir de 1976.

Observagdo: As novas patentes americanas sdo expedidas as tercas-feiras e, geralmente,
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aparecem no banco de dados no mesmo dia. Apresentamos abaixo uma descri¢do por etapas
de como fazer um busca no banco de dados do USPTO.

a) Ir para a home page do USPTO (www.uspto.gov);

b) Ir para 0 menu Patents e selecionar Search;

c) Buscar patentes expedidas através de qualquer dos seguintes meios:

1) Busca Rapida: Permite a busca de texto completo do banco de dados
do USPTO usando consultas boleanas (uma consulta que usa operadores
I6gicos e/ou ndo, entre termos da busca). Vocé também pode limitar a busca
para apenas 0 resumo ou sumario da patente.

2) Busca Avancada: Permite modificar a busca pelo uso da sintaxe de
busca da linha de comando.

3) Busca pelo Numero da Patente ou Busca por Publicacdo: Uma busca
também pode ser feita se 0 nimero da patente ou nimero de publicacdo da
referéncia que esta sendo buscada é conhecido.

d) Busca de pedidos publicados por quaisquer das maneiras abaixo:

1) Busca Répida: Permite a busca de texto completo do banco de
dados do USPTO usando consultas boleanas.
2) Busca Avancada: Permite que vocé modifique a busca pelo uso da
sintaxe de busca da linha de comando.
3) Busca pelo Numero da Patente ou Busca por Publicacdo: Uma busca
também pode ser feita se 0 nimero da patente ou nimero de publicacao
da referéncia que esta sendo buscada é conhecido.
e) O USPTO também mantém um banco de dados de informacBes sobre
pedidos de patentes pendentes atualmente, desde que o pedido tenha sido
publicado. O banco de dados “Patent Application Information Retrieval”
(Recuperacgéo da Informacédo do Pedido de Patente) ou “PAIR” fornece tipos
de exigéncias, cumprimentos de exigéncias, casos relacionados e outras
informagdes de historico de deposito para patentes e pedidos de patentes. Uma

parte do PAIR esta disponivel ao publico. Outra parte do PAIR esta disponivel
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apenas para profissionais, para que possam examinar a situacao de seus casos.
Para visualizar o PAIR publico, vocé deve ir para o0 endereco:
http://portal.uspto.gov/external/portal/pair.
f) O USPTO também disponibiliza registros de concessGes de patentes e
pedido de patentes publicados. Se vocé necessita saber a informagdo mais
recente, eventualmente registrada do detentor da patente, visite:
http://assignments.uspto.gov/assignments/q?db=pat. Os registros podem ser
pesquisados por nome do comprador, nome do vendedor, nimero de patente e
numero do pedido de patente.
4) Escritorio Europeu de Patentes: E possivel fazer uma busca no banco de
dados do Escritorio Europeu de Patentes, indo para sua home page do
estado da técnica, pesquisando em www.espacenet.com. Esse banco de
dados contém patentes de todo o mundo. Pode-se fazer varios tipos de
busca.
a) Busca Répida: Selecionar o banco de dados que vocé deseja pesquisar.
Digitar as palavras-chave que deseja que sejam usadas para a busca.
b) Busca Avancada: Selecionar o banco de dados de patentes que se deseja
pesquisar. Digitar os termos da busca que deseja usar. Os termos da busca
podem incluir palavras-chave do titulo ou resumo, nimero da publicacéo,
nimero do pedido, numero de prioridade, data de publicacdo, nome do
requerente, nome do inventor, numero de classificacdo Européia ou numero
da Classificacdo Internacional de Patente.
c) Busca Numérica: Selecionar o banco de dados de patentes que vocé
deseja pesquisar, seguido do numero do pedido, nimero de acesso, nimero
da publicagdo ou nimero de prioridade.
d) Busca por Classificagdo: Uma busca por meio da classificagédo permite
verificar a classificacdo da invengdo de interesse. As classificagdes
incluem: necessidades humanas, execucdo de operagOes, transporte,

quimica, metalurgia, téxteis, papel, constru¢bes fixas, engenharia
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mecanica, iluminacdo, aquecimento, armas, motores ou bombas de
explosao, fisica e eletricidade.

e) O EPO também mantém um banco de dados para casos pendentes,
semelhante ao sistema PAIR do USPTO, discutido acima. Esse banco de
dados, conhecido como EPOline, pode ser visitado em

http://my.epoline.org/portal/public.

1) Clique o botdo “file inspection” proéximo ao topo da pagina.

2) Digite o numero do pedido ou nimero da publicacdo na janela

que aparece.
5) Bancos de Dados Cientificos: Existem diferentes bancos de dados
cientificos e técnicos, especificos para diversos campos de tecnologia. E
conveniente que um agente de propriedade industrial se familiarize com esses
bancos de dados, visto que contém artigos que discutem avangos tecnoldgicos
no campo. Dado que o estado da técnica inclui mais do que apenas patentes,
um exame desses bancos de dados cientificos € importante ao se conduzir um

busca de patenteabilidade.
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ANEXO B. EXEMPLO DE FORMULARIO DE DIVULGACAO DA INVENCAO
PARA INVENTORES

Confidencial

No da Divulgacao:
Andamento:

Formulario de Divulgacio da Invencio

Nome:

Numero de Telefone do trabalho:
Nuamero de Fax:

1. TITULO PROPOSTO:

2. CAMPO DA INVENCAO

A. Esta invencdo diz respeito principalmente a :

3. ANTECEDENTES E TECNICA CORRELACIONADA

A. O problema técnico abordado pela invencédo é exposto a seguir:

B. A técnica correlacionada mais proxima € descrita a seguir:

C. As vantagens apresentadas pela invengédo sdo conforme expostas a seguir:

4. DESENHO(S)

Os desenhos para esta invencdo estdo disponiveis/ndo estdo disponiveis. Se disponiveis, favor
anexar

Comentarios sobre os desenhos fornecidos:

5. DESCRICAO POR ESCRITO
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A invencdo é descrita como se segue:

OBSERVAGAO 1: Favor anexar paginas adicionais, conforme necessarias.

OBSERVACAO 2: Se vocé tiver outros documentos e/ou desenhos relacionados a invencao,

favor anexar as copias a este modelo.

6. CONCEPCAO DA INVENCAO

Data da concepcao:

Data da primeira descrigcdo por escrito:

7. SINTESE PARA EXECUCAO

A invencdo foi sintetizada para execucdo (ela funciona)?

Comentarios, se algum, sobre a concepc¢do da inven¢do e/ou a primeira descricdo por escrito:

8. INVENTOR(ES) (esta secdo deve ser completada)

INVENTOR 1:
Nome:
Endereco da Residéncia:

Cidadania:
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INVENTOR 2:
Nome:
Endereco da Residéncia:

Cidadania:

COMENTARIOS sobre os inventores ou autoria (favor observar se alguns dos inventores

residem fora do pais).

9. DATAS OU TESTE E LANCAMENTO DO PRODUTO
Teste Alfa:

Teste Beta:

Langcamento ou venda geral:

Ofertas para venda:

COMENTARIOS sobre o teste e 0 langamento do produto:

10. DIVULGACAO DA INVENCAO

Houve qualquer divulgacdo ou uso da invencdo pelo publico? Quando e para quem? Sob um

acordo de ndo-divulgacdo? Favor anexar uma copia da divulgacéo.

11. DIVULGACAO(OES) INTERNA(S)

Data da primeira divulgacdo interna:

Nome da primeira pessoa para quem a invencéo foi divulgada:

COMENTARIOS sobre a primeira divulgagdo interna:
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12. ARTIGO(S)

Foram publicados quaisquer artigos?

DETALHES sobre a publicacdo do(s) artigo(s):

Favor anexar uma copia de qualguer(quaisquer) artigo(s) publicado(s).

13. PUBLICIDADES, COMUNICADOS A IMPRENSA E ANUNCIOS DO PRODUTO

Alguma publicidade, comunicado a imprensa ou anuncio do produto?

DETALHES sobre quaisquer publicidades, comunicados a imprensa e andncios do produto:

Favor anexar copias de quaisquer publicidades, comunicados & imprensa e/ou anlincios

do produto.

14. DIVULGACAO(OES) EXTERNA(S)

Houve alguma divulgacédo fora da empresa?

Todas as divulgacdes externas foram sob um acordo de ndo-divulgacgao?

DETALHES sobre quaisquer divulgagOes fora da empresa:

Favor anexar cépias de qualquer informacédo divulgada.
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15. FEIRAS COMERCIAIS E CONGRESSOS

Existe alguma feira comercial ou congresso futuros?

DETALHES sobre as feiras comerciais e/ou 0s congressos futuros:

COMENTARIOS ADICIONAIS PELO INVENTOR:

Assinado: Testemunhado e Entendido por:

Data: Data:
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GLOSSARIO

Acordo de Nao-Divulgacao — Significa um acordo entre duas ou mais partes para manter
as informacdes, bem como as especificacBes técnicas de uma invencdo, de forma secreta.
Um acordo de ndo-divulgacédo entre partes pode permitir as mesmas trocar informacoes,
sem criar uma divulgacdo publica que possa anular direitos de patente em algumas

jurisdicGes. Ver 111(A) e HI(A)(2).

Antecipacdo — Uma reivindicacdo de uma patente podera ser rejeitada por falta de
novidade, na medida em que todas as limitacdes da reivindicacdo podem ser encontradas

em uma unica referéncia ao estado da técnica. Ver 11(B)(1)(a), IV e V(C)(1)(b).

Capacitacao — O relatorio descritivo deve conter uma descri¢do por escrito da invencdo e
do modo e processo de sua fabricacdo e uso, em termos amplos, claros, concisos e exatos
o suficiente, para permitir a qualquer pessoa versada na técnica a qual a invencao
pertence, fabricar e utilizar a mesma. O requisito de capacitacéo significa que um pedido
de patente precisa instruir pessoas comuns versadas na técnica, como fabricar e utilizar a

invencdo. Ver I11(A)(4)(b).

Comité de Exame de Patentes — Um comité interno dentro de algumas organizacdes, que
decide quando um pedido de patente sobre uma invencéo relatada deve ser depositado,
examina o progresso de pedidos pendentes e determina se pagamentos de anuidade devem

ser feitos para manter um pedido de patente em vigor. Ver IX(Intro), IX(A) e IX(C).

Convencéo de Paris — Um tratado que garante um direito de prioridade para pedidos de
patentes. A Convengdo de Paris permite a um requerente de patente de um Estado
Contratante usar sua primeira data de deposito como a data efetiva de depdsito, quando
depositar um pedido em outro Estado Contratante, contanto que seja depositado em até 12

meses a partir da primeira data de deposito. Ver I11(A) e 111(B)(2)-(5).
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Construcéao da Reivindicagéo — Significa o processo de interpretar o sentido legal das
reivindicacdes. O escopo da protecdo provido por uma dada patente é muitas vezes
determinado pelo sentido de apenas alguns poucos termos especificos usados em uma

reivindicacdo. Ver VII(Q).

Corpo — A parte de uma reivindicacdo de patente que descreve seus elementos e
limitacbes. O corpo segue a fase de transicdo da reivindicagdo e explica como os
diferentes elementos existem em relacionamento entre si. Basicamente, o corpo da
reivindicacdo relata e inter-relaciona todos os elementos da reivindicacdo. Ver V(C)(1)(c),

V(C)(2) e V(C)(4).

Data de Prioridade — A data de prioridade para um pedido de patente é a primeira data

de depdsito que o pedido pode reivindicar. Para um pedido original, a data de prioridade
sera a data do depdsito de patente. Para um pedido subseqiiente, depositado enquanto um
pedido principal estd ainda pendente, a data de prioridade a data de depdsito do pedido
principal. Ver, também, Convencdo de Paris. Ver II(C)(5), HI(A)(Intro), 11I(B)(1)-(3), IV
e IX(E).

Estado da Técnica — Consiste de toda informacdo publicamente disponivel existente
antes da data efetiva de um pedido de patente. A data efetiva para a maioria dos pedidos
de patente é a data de dep6sito do pedido. Em algumas jurisdi¢des, a data efetiva pode ser
a data de criacdo da invencdo, sob circunstancias particulares. O estado da técnica pode
incluir artigos técnicos, tratados cientificos, livros texto, patentes concedidas e outros

materiais semelhantes. Ver I1(A)(1), I(B)(1), 1I(C), IV, VII(B) e VII(H).

Examinador de Patentes — Um servidor do governo que examina um pedido de patente
pendente e determina se ele deve ser concedido como uma patente. A maioria dos
examinadores de patentes recebem treinamento técnico no campo das invencdes que eles
examinam. Alguns examinadores de patentes também recebem treinamento legal. Ver

H(A)(L), H(B)(1), IV, V(B), VII(B) e IX(E).
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Exigéncia — Significa uma comunicacdo oficial de um escritério de patente sobre os
méritos de um pedido pendente, também conhecido como uma acéo oficial, comunicagéo

oficial ou relatdrio de exame. Ver I11(A)(4)(b), IV, VII(M) e IX(E).

Formulério de Divulgacéo da Invencdo — Um documento usado por alguns agentes de
propriedade industrial e/ou firmas, para coletar dos inventores informacdes iniciais sobre
uma invengdo. Os formularios podem ser usados para reportar novas invencdes para o
agente de propriedade industrial e podem formar a base para o pedido de patente. Ver

NI(A)(L) e IX.

Frase de Transicdo — Uma frase que relaciona o predmbulo de uma reivindicacdo de
patente ao corpo da reivindicacdo de patente. A frase de transicdo pode ser aberta ou
fechada. Uma frase de transicdo aberta significa que as limitagbes no corpo da
reivindicacdo ndo excluem de infracdo um produto/servico que inclua outros elementos,
enquanto uma frase de transi¢do fechada estabelece a integra da invencédo protegida. Ver

V(C)(D)(b).

Impedimento de Tempo — Um impedimento para patentear uma invencdo pode se
originar de variadas condutas, normalmente, relacionadas a divulgacdo publica da
invencdo. Por exemplo, em uma jurisdicdo onde nao haja um periodo de graca, surgird um
impedimento de tempo para o patenteamento, tdo logo a invencdo tenha sido divulgada

publicamente. Ver IHI(A)(Intro), HI(A)(1), I(B)(2), IV(Intro) e IX(A).

Instauracéo de Processo para Patenteamento de Pedidos de Patentes — O processo
que consiste nas etapas de persuadir um escritorio de patentes a possibilitar que um pedido
seja concedido como patente. O processamento pode incluir mostrar a um examinador de
patentes, distin¢cBes entre a invencdo reivindicada e o estado da técnica citado pelo
examinador, assim como, corrigir as reivindicagcdes pendentes no pedido, para destacar as

distingBes em relagdo ao estado da técnica. Ver 11(B)(1), IHI(A)(4)(b), IV e VII(M).
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Invencdo — Uma invencdo é uma construcdo mental no interior da mente do inventor e
ndo apresenta substancia fisica. As melhores reivindicacdes de patentes irdo proteger a
prépria invencdo, de modo que nenhuma modalidade fisica da invencdo possa ser

feita,.usada ou vendida por ninguém, sem que haja violacdo das reivindicacbes. Ver

1(B)(1)(a)-(c), 1(A)(2)-(3) e V(B).

Limitacdo/Elemento — As palavras usadas em uma reivindicacdo de patente para
distinguir uma invencao do estado da técnica. Todas as palavras em uma reivindicacéo de
patente sdo limitagdes da reivindicacdo. Para facilitar o entendimento, algumas das
limitacGes podem estar agrupadas na forma de um elemento. Em muitas jurisdi¢es, ndo
existe nenhuma distingdo legal significativa entre limitagbes e elementos; no entanto,
algumas vezes pode ser conveniente referir-se a um elemento particular em uma
reivindicacdo. Ver 11(B)(1)(a), 111(A)(3), V(C)(1)(c), V(C)(4), V(D), VII(B), VII(E) e
VII(F).

Melhor Modo — Algumas jurisdi¢cdes exigem que 0s requerentes de patentes revelem em
seus pedidos o melhor modo que eles conhecem para implementacdo de suas invences.
Esta exigéncia ndo obriga os requerentes a expor completamente o melhor modo de
implementar uma invengdo, mas apenas exige que eles ndo mantenham em segredo o0s

aspectos essenciais. Ver I11(A)(4)(b), HI(B)(5) e IX(A).

Modalidade — Uma modalidade de uma invencdo € uma forma fisica da invencdo no
mundo real. As reivindicagbes precisam proteger pelo menos uma modalidade da

invencao. Ver 11(A)(3), 11(A)@)(b), I(A)(4)(c), V(B), VII(B), VII(D) e VII(P).

Nao-evidéncia/Atividade Inventiva — Para ser patenteavel, uma invencdo precisa ser
ndo-Obvia ou evidenciar uma atividade inventiva. A ndo-obviedade requer que uma
invencdo ndo tenha sido Obvia para alguém com habilidade comum na técnica (o campo

cientifico/técnico da invencdo), no momento da invencdo. Basicamente, obviedade
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significa que alguma coisa ndo pode ser patenteavel quando qualquer pessoa de habilidade
mediana no campo cientifico/técnico pertinente possa agregar diferentes partes de uma
informacdo conhecida e, a partir delas, chegar ao mesmo resultado. Nao-evidéncia difere
de novidade no sentido que uma invencdo pode ser Obvia, mesmo que ela ndo seja
precisamente divulgada em um estado da técnica. Algumas jurisdi¢bes, como o EPO,
empregam uma abordagem “poderia/chegaria” para determinar a atividade inventiva, no
sentido de que um técnico comum “chegaria” na invencao reivindicada, baseado no exame
do estado da técnica conhecido, ao contrario de “poderia” um técnico comum ter chegado

na invencao reivindicada. Ver 11(B)(2)(c), I11(A)(2), l1(B)(5), IV(B) e VII(B).

Novidade — Uma invencdo deve ser nova. Em outras palavras, a invencdo ndo pode ser de
uso publico ou conhecida por outros. Na maioria dos paises, a invencéo deve ser nova no
momento do deposito do pedido de patente, enquanto em outros paises, a invencéo deve
ser nova no momento da sua criagdo. Uma patente ou publicacdo anterior da mesma
invencdo ira anular a novidade (evitar que uma patente seja concedida ou invalida-la
posteriormente). Basicamente, se uma inven¢do ndo é nova, ela ndo é patenteavel. Ver

N(B)(1)(a), 1(C)(2), N(A)2), NI(B)(5), IV, V(B), VII(B) & VII(H).

Novidade Absoluta — Significa uma condicdo para patenteabilidade em algumas
jurisdicbes, exigindo que ninguém, em nenhum lugar do mundo, tenha divulgado a
invencdo publicada em um pedido de patente, anteriormente a data de depdsito deste
mesmo pedido. Desse modo, as proprias acdes de um inventor podem implicar na perda
da novidade absoluta de uma invencdo. Conseqiientemente, para preservar a novidade
absoluta, um pedido de patente precisa ser depositado antes da divulgacdo publica pelo
inventor, por seus colegas de profissdo ou por quaisquer outras pessoas. Muitos paises
exigem apresentam exigéncia de “novidade absoluta”. Ver II(B)(1)(a), I11(B)(2), I11(B)(5),
IV (Intro) and IX(B).
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Patente — Um documento legal que concede ao seu proprietario direito exclusivo de
controlar o uso de uma invencao, conforme estabelecida nas reivindicacdes de patente,
dentro de uma area e tempo limitados, impedindo outras pessoas de, entre outras coisas,
produzirem, utilizarem ou venderem a invengdo sem autorizacdo. Ver II(A), 11(B), V(B),

VII(P)-(Q), VIII & IX(E).

Patente Bloqueadora — Significa uma patente cujas reivindicacdes sdo tdo amplas e/ou
tdo atreladas a uma dada invencao, a ponto de poder ser usada para controlar um setor da
industria ou uma linha de produtos. As reivindicacdes da maioria das patentes ndo sao tdo
abrangentes que permitam o controle da fabricacdo de todos os produtos de uma mesma
categoria (por exemplo, uma patente que cubra todos os computadores). De maneira
similar, um portfolio inteiro de patentes, um conjunto de patentes na mesma area, algumas
vezes, pode ser tdo significativo, a ponto de influenciar todo um setor da industria. Ver

H(A)3)() e VIII(A).

Pedido — Um pedido de patente compreende uma divulgacdo técnica, desenhos,
reivindicagdes e outros materiais depositados junto a um escritério de patentes. Se o
escritorio de patentes aprovar o pedido de patente, a mesma se tornara uma patente. Ver

(B)(1), Il e IV.

Pedido Divisional — Um pedido de patente que segue um depdsito de pedido principal, na
mesma jurisdicdo. O pedido divisional pode ser depositado devido a falta de unidade de
invencdo no pedido principal ou devido ao requerente procurar obter reivindicagdes
adicionais. Na pratica dos EUA, um novo pedido subseqiiente devido a falta de unidade de
invengdo ¢ conhecido como um “divisional”, enquanto um pedido de busca de
reivindicagdes adicionais ¢ conhecido como uma “continuagdao”. No resto do mundo,
ambos os tipos de pedido sdo simplesmente conhecidos como divisionais. Ver

HI(A)(4)(C), NI(B)(5), IV(C) e VII(K).
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Pedido Provisorio — Algumas jurisdi¢cbes permitem aos requerentes depositar pedidos de
patentes simplificados que ndo necessitam apresentar as reivindicacdes de patente ou em
conformidade com outras exigéncias de formatacdo de pedidos. Tais pedidos se
constituem, normalmente, em espacos reservados para pedidos depositados
subseqlientemente, que possam reivindicar a data de prioridade do pedido provisorio. O
requerente da patente precisa geralmente converter o pedido provisério em um pedido de
patente de utilidade completo, dentro de um periodo de tempo especificado, geralmente,
dentro de um ano a partir da data de deposito do pedido provisério. Novos materiais
adicionados ao pedido depositado subseqlientemente ndo irdo se beneficiar da data de

depdsito do pedido provisorio. Ver II(A)(Intro) e HI(B)(5).

Periodo de Graca — Algumas jurisdicdes concedem aos requerentes de patentes um
periodo limitado de tempo, no qual o requerente pode depositar um pedido de patente, em

seguida a divulgacdo publica da invencdo. Ver 11(A)(1), 11I(B)(1)(a), 111(B)(5) e IV(Intro).

Pessoa Versada na Técnica — O “homem racional” do mundo das patentes. O nivel de
habilidade comum ou média em um dado campo técnico pode variar consideravelmente.
Por exemplo, em alguns campos técnicos, um ano de treinamento técnico pode ser
considerado como normal, enquanto em outros campos, um nivel de graduacdo pode ser
considerado normal. Os pedidos de patentes devem ser redigidos para auxiliar um técnico
comum na éarea relevante a entender e utilizar a invencdo divulgada no pedido. A
obviedade ou atividade inventiva sdo normalmente julgados, em termos do que seria
prontamente averiguavel por uma pessoa versada na técnica. Ver 11(B)(1)(c) , HI(A)(2),

1(B)(5), IV, V(B) e VII(B).

Ponto de Vista — Cada reivindicagdo de patente tem um autor ou um ponto de vista, por
exemplo, quem ou o0 que executa as etapas em uma reivindicacdo de método. O agente de
propriedade industrial deve se esforgar para dar a cada reivindicacdo um ponto de vista
consistente. Quadros reivindicatorios diferentes podem ter diferentes pontos de vista. Ver

VII(L).

264



Preambulo — E uma frase introdutéria em uma reivindicacio de patente, que identifica a

categoria da invencao protegida pela reivindicacdo. Ver V(C)(1)(a) e V(C)(2).

Projetar com Desvio — Uma tentativa de evitar violacdo da patente pelo estudo das
limitacOes das reivindicacdes de patentes de um concorrente e posterior desenvolvimento
de um produto/servigo que ndo avance sobre todas as limitacfes das reivindicagOes de

patentes do concorrente. Ver 11(A)(3)(e), 11(C)(2) e VIII.

Quadro Reivindicatério — Um grupo de reivindicacbes que se inicia com uma
reivindicacéo independente. Todos os pedidos de patente precisam conter pelo menos uma
reivindicacdo independente. Cada reivindicagdo independente pode ser seguida por uma
ou mais reivindicagdes dependentes que tratem de modalidades mais especificas da
invencdo relatadas na reivindicacdo independente. Um pedido de patente pode ter
multiplos quadros reivindicatdrios, tais como, um quadro reivindicatério de mecanismo e
um grupo reivindicatério de método, assim como, quadros reivindicatorios de variadas

abrangéncias.

Reivindicagdo — Uma reivindicagédo define o escopo da protecdo provido por uma patente.
As reivindicacdes constituem uma aproximacdo escrita do conceito inventivo abstrato
criado pelo inventor e, normalmente, estabelecem os limites da protecdo da patente. As
reivindicacdes sdo geralmente escritas na forma de conjuntos de sentencas e comumente
aparecem no final da patente. As partes de uma reivindicacdo de patente sdo o preambulo,
a transicdo e o corpo. Ver 11(A)(4)(a), V, VI e VII.

Tipos especificos de Reivindicagdes:
Reivindicagdes de Mecanismo ou Dispositivo — Ver 111(B)(5) e VI(A).
ReivindicacBes de Método ou Processo — Ver 111(B)(5) e VI(B).
ReivindicacOes de Produto por Processo — Ver 111(B)(5), VI(Intro), VI(B) e VI(C).
ReivindicacGes de Resultado a ser Alcancado e de Parametros — Ver VI(D).
Reivindicacgdes de Desenhos — Ver VI(E).
ReivindicagOes de Patente de Plantas — Ver VI(F).
Reivindicacbes de Composicdo — Ver VI(G).
ReivindicagOes de Biotecnologia — Ver I11(B)(5), VI(H) e VII(N).
Reivindicagdes de Uso — Ver I11(B)(5), VI(B), VI(l), VII(C) e VII(O).
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Reivindicagdes de Software - Ver I11(B)(5) e VI(J).
Reivindicagoes tipo “Onibus” - Ver VI(K).

Reivindicacdo Dependente — Uma reivindicacdo de patente que faz referéncia a uma
outra reivindicacdo de patente. Uma reivindicacdo dependente contém todas as limitacGes

de qualquer reivindicacdo da qual a mesma enfim depende. Ver V(D), V(D)(2) e VI1I(B).

Reivindicagdo Independente — Uma reivindicagdo independente existe isoladamente e
ndo faz referéncia a outra reivindicacdo. O quadro de reivindicacGes independentes em um
pedido de patente compreende as reivindicagdes mais amplas no pedido. Algumas
reivindicacdes independentes podem ser mais amplas que outras reivindicacdes
independentes. Ver 1I(A)@4)(), HI(B)(5), V(B), V(C)(2), V(C)(5), V(D), V(D)(1),
VII(B), VII(D) e VII(L).

Reivindicagdo Ilustrativa — Uma reivindicacdo de patente que faz o retrato de uma
invencdo usando palavras. As reivindicacgdes ilustrativas, normalmente, contém limitacdes
gue devem ser eliminadas de uma reivindicacdo, a fim de melhorar sua abrangéncia. No
entanto, as reivindicacdes ilustrativas podem ser Uteis ao agente de propriedade industrial
para obter o entendimento de uma invencdo e/ou na preparagdo inicial da redagdo das
reivindicagdes para um pedido de patente. Ver o tdpico “reivindicacdo”, acima e

H1(A)(4)(), V, VI e VIL.

Sistema de Classificacdo — Um sistema organizado para classificacdo de pedidos de
patente e patentes concedidas. A busca do estado da técnica em uma ou mais
classificacOes de patentes pode, algumas vezes, prover o estado da técnica relativo a um

pedido pendente. Ver 11(C)(4).
Sistema de Registro de Patentes — Um sistema, geralmente computadorizado, para

registro de datas-chave relacionadas a um pedido de patente e/ou uma patente concedida.

As informac@es lancadas podem incluir prazos finais, tais como, o periodo para responder
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a uma dada exigéncia ou a data na qual um pagamento de anuidade precisa ser feito. Ver

IX(Intro).

Submisséo a Pratica — Uma invencdo precisa normalmente ser submetida a préatica, antes
de ser depositada como um pedido de patente. Uma submissdo a pratica, normalmente,
compreende um protdtipo de trabalho ou uma série de instrugdes que poderiam ser usadas
para fabricar a invencdo, sem experimentac@es adicionais. O deposito de um pedido de
patente cria, em algumas jurisdi¢c@es, uma construtiva submissdo a pratica, a qual satisfaz
certas exigéncias — contanto que ndo seja necessaria nenhuma outra experimentacao para

por em pratica a invencdo divulgada no pedido. Ver I, 1HI(A)(1), IV(Intro) e IX(A).

Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes — Um tratado multilateral que permite
um requerente de patente depositar uma patente internacional buscando protecdo em
algum ou todos os Estados Signatarios do PCT. O pedido de patente internacional tem o
efeito de depositar um pedido nacional comum de patente em cada estado designado. O
PCT ¢ administrado pela Divisdo Internacional da Organizacdo Mundial de Propriedade
Intelectual (OMPI), cuja sede é em Genebra, Suica. Em agosto de 2006, haviam 133
Estados Signatarios do PCT. Ver I1(C)(5), I(C)(2), II(A), HI(B)(2), HI(B)(3), HI(B)(4)(c)
e (B)(5).

Violacdo — O ato de usar, fazer, vender, ou oferecer a venda uma invencao protegida por
uma patente. Para ser julgado um infrator, uma parte geralmente precisa avancar sobre
todas as limitacGes, em pelo menos uma reivindicagdo em uma patente. Ver I, 11(A)(3)(d),
H(A)3)(e), V(B), V(C)(1)(b), VII(B), VII(E), VII(G), VII(I), VII(L), VII(P), VII(Q) e
VIIL.

Unidade de Invengdo — Um pedido de patente precisa ser normalmente para uma Unica
invencdo. Em algumas instancias, o examinador de patentes ird encontrar multiplas
invengOes descritas em reivindicacdes no pedido de patente e solicitar ao requerente que

escolha uma ou mais reivindicacdes para continuagdo do processamento. O requerente
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pode, geralmente, depositar um pedido divisional e buscar protecdo de patente para as

reivindicacdes nao escolhidas. Ver 11(A)(4)(b), HI(B)(5), IV(C) e VII(K).

Utilidade — Para que seja patenteavel, uma invencao precisa ser Util. Na linguagem de
patentes, isto ¢ chamado de “utilidade” em algumas jurisdi¢cdes ou “aplicagcdo industrial”
em outras. Um pedido de patente ndo sera deferido se a inven¢do ndo desempenhar a

funcdo que lhe foi atribuida. Ver 11(B)(1)(b) e VII(O).
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