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Apresentacao

A gestdo do conhecimento passivel de protecao representa um grande
diferencial em termos de competitividade para qualquer area de inovacao
tecnoldgica, ndo podendo ser diferente naquelas relacionadas ao
agronegdcio.

O conhecimento das regras que regem a Propriedade Intelectual é funda-
mental para propiciar a correta protecao dos direitos dela advindos, assim
como evitar a inadvertida violacdo dos direitos de terceiros. A experiéncia
mundial tem mostrado que a seguranca e a protecao propiciadas pela
Propriedade Intelectual tém contribuido consideravelmente para o progres-
so tecnolégico.

Com a edicdo de novas regras relativas a protecao a Propriedade Intelec-
tual no Pais em 1996, observou-se a necessidade de uma gestao criteriosa
deste capital intelectual, de acordo com as novas prerrogativas legais
existentes. A Embrapa formulou, neste mesmo ano, a sua politica
institucional de gestao da propriedade intelectual, definindo orientacdes
gerais para a gestao das varias formas de propriedade intelectual na
empresa e estabelecendo mecanismos operacionais para a aplicacao da
legislacdo nacional deste tema. Como também investir em capacitacao de
seus recursos humanos sobre o tema de Propriedade Intelectual.



Esta publicacédo pode ser vista como um dos instrumentos de capacitacao
por intermédio do qual espera-se formar massa critica capaz de subsidiar
os dirigentes da Embrapa na tomada de decisdes no que se refere a
protecao por patentes.

O trabalho discorre sobre os principais conceitos na area de Propriedade
Intelectual, mais detalhadamente sobre a protecao por intermédio do
sistema de patentes. O objetivo principal da obra é apresentar a importan-
cia desse tipo de protecao e suas ferramentas para os pesquisadores da
Embrapa e de outras Instituicdes de Pesquisa, bem como orientar, de
forma didética, sobre os procedimentos necessarios para se proteger
processos ou produtos desenvolvidos pela Embrapa, mediante o uso de
patentes.

Alguns trechos da obra referem-se essencialmente aos procedimentos
para protecdo e gestdo do capital intelectual adotados pela Embrapa, por
intermédio de sua Assessoria de Inovacao Tecnoldgica. Tais procedimentos
estdo regulamentados pela legislacao interna da empresa (Deliberacdo n°
22/1996) e qualquer interpretacao adicional é de responsabilidade das
autoras desta obra.

Fica evidente a importancia desta publicacdo nao sé para os potenciais
inventores, mas também para todos os pesquisadores e técnicos da
Embrapa, que desejam esclarecer suas dividas ou adquirir informacodes a
respeito desse, ainda tdo pouco utilizado, sistema de protecao.

Lucio Brunale
Chefe da Assessoria de Inovacdo Tecnoldgica
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“Nocoes de Propriedade
Intelectual - Patenteamento
na Embrapa: conceitos e
procedimentos”

Luciana Harumi Morimoto Figueiredo
Maria Fernanda Goncalves
Maria Isabel de Oliveira Penteado

1 - Introducao

A meta das atividades de P&D é fazer chegar a sociedade o resultado do
esforco e do investimento dispendidos na busca de respostas a enigmas e
problemas que se apresentam ao homem. Ambas, ciéncia e tecnologia
complementam-se para formar o estoque do conhecimento e ser a fonte de
informacao para mais pesquisas e novos resultados que completam o ciclo.

O objetivo do pesquisador é criar, ou seja, modificar ou combinar conheci-
mentos para alcancar o inédito. Na pesquisa, os resultados positivos ou
negativos, sdo valiosos. Os negativos mostram caminhos que devem ser
desprezados porgue nao levam ao objetivo desejado; o valor dessa informa-
cao esta na indicacdo do nao-desperdicio. Os positivos podem originar
ensinamentos, produtos e processos para melhorar a qualidade de vida dos
seres Vivos.

O aspecto inédito que é exigido do pesquisador também é primordial para
proteger o conhecimento gerado, mediante o uso das ferramentas do
Direito da Propriedade Intelectual, em especial no que se refere a patente.
Esta obra tem explicitamente este propdsito: alertar e orientar os pesqui-
sadores da Embrapa sobre a importancia de gerenciar os projetos de
pesquisa, de modo a tornar possivel a protecao de suas tecnologias.
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O documento foi organizado na forma de perguntas e respostas, que
fornecem nocdes gerais sobre Propriedade Intelectual e indicagoes de
consulta a bancos de dados disponiveis na internet, especialmente com
relacdo a literatura sobre patentes, visando complementar a pesquisa
bibliogréafica cientifica e a tecnolégica. Com esses recursos, sera possivel
tracar o estado da técnica que podera fundamentar o ineditismo do
resultado.

Além disso, sao arrolados os procedimentos necessarios para avaliar a
pertinéncia de requerer patente, os quais abrangem tanto as formalidades
primordiais (como termos de responsabilidade e confidencialidade) como as
complementares, para a elaboracao de um pedido de patente, garantindo,
assim, uma protecao eficaz. Mostra, entdo, como e quando fazer um
depdsito de material bioldgico, toda a tramitacdo de um pedido de patente e
discute brevemente as possibilidades de exploracao da tecnologia protegida.

A obra traz também detalhes de técnicas de levantamento do estado da
arte e demonstra, no “relatério de busca”, a forma de interpretacao das
informacdes, do ponto de vista dos requisitos de patenteabilidade.

Finalmente, trata da relacdo entre o 6érgao central responsavel pela Propri-
edade Intelectual da Embrapa (Assessoria de Inovacao Tecnoldgica — AIT)
e as Unidades descentralizadas, por intermédio dos Comités Locais de Pro-
priedade Intelectual (CLPI), de modo a garantir um fluxo de informacées
eficiente, para preservar o patriménio intelectual da Embrapa.

2 - Nocoes Basicas de
Propriedade Intelectual

O que é Propriedade Intelectual?

Propriedade Intelectual é a propriedade sobre criacdes do espirito humano,
quaisquer que sejam elas, como: livros, letras de musicas, desenhos, um
método novo para a fabricacdo de um produto ou mesmo uma composicao
nova para um remédio. Todas essas criac6es podem ser protegidas para
garantir ao seu detentor o direito de explora-las, usa-las, licencia-las,
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produzi-las, etc., de forma privilegiada. Essa protecao é conferida por meio
dos Direitos de Propriedade Intelectual.

Ha legislacao especifica de protecdao dos Direitos de
Propriedade Intelectual?

Os Direitos de Propriedade Intelectual abrangem distintas areas da criacao
humana, regulamentadas por leis especificas, a saber:

- Lei da Propriedade Industrial (n® 9.279/96) — Diz respeito a patentes de
invencdo e de modelo de utilidade; desenho industrial; marcas; indicacées
geograficas e concorréncia desleal (segredo industrial).

- Lei de Direitos Autorais (n° 9.610/98) — Regula os direitos dos autores sobre
as obras literarias, artisticas ou cientificas.

- Lei de Protecdo aos Programas de Computador (n° 9.609/98) — Dispde sobre
a protecdo da Propriedade Intelectual de programa de computador.

- Lei de Protecdo de Cultivares (n°® 9.456/97) — Institui o regime de protecédo
de cultivar.

- Lei n°® 11.484 - dispde sobre os incentivos as indlstrias de equipamentos
para TV Digital e de componentes eletrénicos semicondutores e sobre a
protecdo a propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados.

Do que trata a propriedade industrial?

A propriedade industrial é a drea da Propriedade Intelectual que trata da
protecao legal de tecnologia (produtos ou processos), por meio de: (i)
patentes de invencao e de modelo de utilidade; (ii) registro de desenho
industrial; (iii) registro de marca; (iv) repressao as falsas indicacdes geogra-
ficas; e (v) repressao a concorréncia desleal.

O que é desenho industrial?

Desenho industrial € o aspecto ornamental ou estético de um objeto, ou
conjunto ornamental de linhas e cores que, aplicado a um produto, propor-
cione resultado visual novo e original a sua configuracao externa, e que
sirva como tipo de fabricagao industrial.

Pode consistir de caracteristicas tridimensionais, como a forma ou a
superficie do objeto — por exemplo, o formato de cadeiras —, ou de carac-
teristicas bidimensionais — como a estampagem de tecidos.

15
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A protecao ao desenho industrial restringe-se ao aspecto estético da forma
de um objeto. Sua funcao se for o caso, deve ser protegida por patente.

O que é marca?

Marca é um sinal visualmente perceptivel, que serve para distinguir
produtos ou servicos de uma empresa industrial ou comercial, ou de um
grupo de empresas. Deve identificar a proveniéncia, estabelecendo uma
relacdo entre a marca e um determinado agente econémico.

O sinal pode consistir de: uma ou mais palavras distintas, letras, nimeros,
desenhos ou figuras, cores, ou da combinacao desses elementos, que
formarao uma marca nominativa (apenas palavras), ou figurativa (apenas
figuras), ou mista (combinacao de palavras com figuras), ou, ainda,
tridimensional (forma tridimensional).

Exemplo, a marca En@a é uma marca mista, pois combina a palavra

Embrapa com a figura de uma folha.

O que é indicacdo geografica?

E um sinal utilizado para produtos que tenham uma origem geografica
determinada e possuam qualidades ou reputacao especificas e derivadas
de seu lugar de origem. Pode ser reconhecida como indicacao de procedén-
cia ou denominacao de origem. Ex.: Vale dos Vinhedos.

3 - PATENTES

Lidar com Direitos de Propriedade Industrial ndo é uma tarefa trivial,
motivo por que toda empresa ou instituicdo deve, necessariamente, dispor
de um setor especializado nessa matéria para possibilitar a otimizacao da
preservacao e até mesmo zelar melhor pelo seu patriménio. A propriedade
industrial envolve conhecimentos multidisciplinares, que abrangem tanto o
campo do Direito quanto o de areas técnicas, como € o caso da Biologia
Molecular.

A terminologia empregada em propriedade industrial, especialmente em
patentes, é especifica e envolve conceitos de dificil compreensao — a



Nocdoes de Propriedade Intelectual - Patenteamento na Embrapa

exemplo da expressao “atividade inventiva” —, que precisam ser
decodificados. Para facilitar a leitura deste documento pelo melhor enten-
dimento da metodologia dessa ciéncia, sao fornecidas, a seguir, informa-
coes basicas aos pesquisadores da Embrapa, para que possam detectar
oportunidades e necessidades de encaminhar os resultados de suas pesqui-
sas para avaliacao de patenteabilidade.

O que é uma invencéao?

Invencao é uma idéia concretizada, nova e aplicavel industrialmente. Deve
ser resultante de um experimento e pode estar relacionada a um processo
ou a um produto, como uma maquina, um artigo de manufatura, uma
composicao ou qualquer aperfeicoamento desses produtos.

Como identificar os inventores de uma patente?
Inventores sao as pessoas fisicas que conceberam a invencao ou contribui-
ram intelectualmente para desenvolvé-la, independentemente do cargo ou
da funcao que desempenhem. No entanto, é necessario saber se o indivi-
duo tido como “inventor” estd vinculado a outra instituicao, pois, em caso
positivo, as instituicoes participantes do invento deverao discutir entre si a
questdo de co-titularidade. Por exemplo: se alunos universitarios participa-
rem, com seu trabalho, de um grupo de inventores da Embrapa, é bem
provavel que a universidade a que pertencam seja co-titular com a
Embrapa.

Todo processo de negociacao da co-titularidade entre instituicdes é realiza-
do pelo o 6rgao central responséavel pela Propriedade Intelectual da
Embrapa (Assessoria de Inovacédo Tecnoldgica — Embrapa, 2007), porém
as informacdes pertinentes devem ser fornecidas com muita antecedéncia
para que os documentos necessarios para o depdsito, que dependam da
assinatura dos representantes legais das instituicoes, sejam enviados ao
6rgao responsavel no tempo legal, ou seja, sem prejudicar o depdsito do
pedido de patente.

Vale acrescentar que a contribuicao intelectual de cada um dos inventores
é que determinard a participacao nos percentuais de retorno que cada um

17
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dos titulares tera sobre a patente. Ou seja, se determinada patente foi
desenvolvida por um empregado da Embrapa em conjunto com outra
instituicdo e ambos contribuiram de forma igual para o desenvolvimento da
tecnologia, a patente sera co-titulada e os beneficios econdmicos de sua
exploracao serao divididos igualmente entre as partes. Se, porém, a
contribuicdo do empregado da Embrapa for equivalente a 80%, a patente
também serd co-titulada, porém os beneficios serao divididos na razdo de
80% para a Embrapa e 20% para a instituicdo parceira. Esse argumento
vale também para despesas com depdsito e com a manutencao da patente.
Cumpre ressaltar que esse exemplo foi dado a titulo de ilustracao.

A quem pertencem as invencoées?

Conforme estabelecem os artigos 88 e 90 da Lei n® 9.279/96, as inven-
coes serao de titularidade do empregador — no nosso caso, a Embrapa —,
sempre que o inventor utilize recursos, meios, dados, materiais, instalacoes,
equipamentos da Embrapa, ou cuja pesquisa resulte da natureza dos
servicos para os quais o empregado foi contratado.

Como distinguir um inventor de um titular?

Inventor € quem concebe a invencao, ou seja, quem tem participacao
intelectual na sua criacao. Titular é quem tem os direitos sobre a patente,
ou seja, de usar, licenciar, produzir, etc. O titular tanto pode ser o préprio
inventor como a empresa para a qual trabalha. Na Embrapa, as invencoes
realizadas em conformidade com o item anterior serdo de sua titularidade.

Para proteger uma invencdo, é necessario que ela esteja
na forma de um processo ou de um produto industrial?
Nao é necessario que a invencao esteja finalizada, em termos de produ-
cao industrial, para protegé-la por qualquer uma das formas de Proprieda-
de Intelectual. Mais que isso: ndo é aconselhavel esperar que a invencao
se transforme num produto industrial, sob pena de perder a oportunidade
de solicitar a protecao potencial. Entretanto, é fundamental que ela
esteja minimamente caracterizada, por meio de suas propriedades
fisicas, quimicas, fisico-quimicas, bioquimicas ou biolégicas, de modo a
distingui-la de similares conhecidos, como, por exemplo, no caso de um
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componente de formulacdo. Além disso, é exigido que a invencao seja
descrita de tal forma que possa ser reproduzida por um técnico da area.
Em outras palavras, para ser protegida, a invencao ja deve ter alcancado
pelo menos o estagio de um processo para a sua obtencao, ou um méto-
do para o seu uso.

Como é possivel proteger uma invencao?

Uma invencao pode ser protegida pela obtencao de uma patente, que pode
ser de invencao (PI) ou de modelo de utilidade (MU). A patente de inven-
cao é destinada a produtos e processos, enquanto a de modelo de utilidade
é propria de um objeto ou do aperfeicoamento de um objeto conhecido.

Além da protecdo por patente, pode-se conferir protecado por “Certificado
de Adicao de Invencao” (CA), para um aperfeicoamento ou um desenvolvi-
mento introduzido no objeto de uma invencao, desde que a matéria se
insira no mesmo conceito inventivo da “Patente-mae”. Patente-mae é a
patente original para qual se deseja realizar o aperfeicoamento que sera
protegido por CA.

A invencao poderé ser protegida no exterior, com a condicdo de que seja
elaborado um pedido de patente no pais de interesse nessa invencao (ver
item “territorialidade da patente”).

O que é uma patente?

Patente € um direito concedido pelo governo de uma nacao, na forma de
um documento chamado “Carta-Patente”, que confere, ao seu titular e no
seu territério, a propriedade sobre a criacdo, bem como o direito de excluir
que terceiros, sem a sua autorizacao, produzam, usem, armazenem,
vendam, comprem ou importem o objeto protegido pela patente.

A patente de invencéo é protegida por um prazo de 20 anos, enquanto que
a patente de modelo de utilidade é protegida por 15 anos para. Ambos os
prazos sao contados a partir da data do depdsito do pedido.

O que é territorialidade de uma patente?
A protecao patentéria é regida por leis nacionais, ou seja, cada pais tem as
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préprias leis, que sado vélidas apenas no dambito do seu territério. Por isso, a
protecdo deve ser solicitada a cada pais onde se deseja adquirir o direito
legal sobre a invencao. Por esse mesmo motivo, o alcance da protecao de
um unico pedido pode ser diferente por pais, pois a protecdo estd em
conformidade com a lei de cada nacéo.

Qual a finalidade de uma patente?

A finalidade de uma patente é incentivar o desenvolvimento econémico e o
tecnoldgico, recompensando, assim, a criatividade. A forma de incentivar
esse desenvolvimento se faz: (i) pela protecao aos progressos tecnoldgicos,
estabelecendo condicdes de exploracao privilegiada da invencao ou do
modelo de utilidade (uso exclusivo por 20 ou 15 anos, respectivamente); e
(i) pela disponibilizacado da informacao detalhada da tecnologia, como
fonte de informacodes para novas pesquisas.

Quem decide sobre o tipo de patente adequado?

Cabe aos técnicos da Assessoria de Inovacao Tecnolégica (AIT) da
Embrapa a decisdo sobre a melhor forma de conceder protecao (Embrapa,
1996). A decisao tomara como base diversos critérios, como: (i) atendi-
mento aos requisitos de patenteabilidade préprios de cada tipo, estabeleci-
dos em lei; (ii) nivel de inventividade do resultado de pesquisa submetido a
analise; (iii) anterioridades encontradas no levantamento do estado da
técnica; (iv) existéncia de pedido ou de patente de invencao anterior de
propriedade da Embrapa ou com a nomeacdo do mesmo pesquisador-
inventor, o que dard abrigo apenas a solicitacdo de um “Certificado de
Adicao de Invencao”.

A escolha de um tipo de patente que venha a se mos-
trar inadequado é passivel de correcao?

Sim, a Lei de Propriedade Industrial prevé a possibilidade de mudar a
solicitacdo de patente de um tipo para outro, e até mesmo para “Certifica-
do de Adicao de Invencao” para pedido de patente de modelo de utilidade,
se for o caso.
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A patente proibe o uso da invencao para fins de pes-
quisa?

Nao, essa é uma das poucas excecdes aos direitos conferidos pela patente.
Os pesquisadores podem utilizar livremente as informacdes contidas em
uma patente para realizar atividades de pesquisa. O que é proibido é a
utilizacao comercial dos resultados dessas atividades.

Dessa forma, é imprescindivel que, ao pretender utilizar uma patente
vélida durante sua pesquisa, o pesquisador tenha ciéncia de que nao
podera lancar qualquer produto comercial, ou realizar qualquer
licenciamento da tecnologia gerada, sem antes solicitar a AIT uma avalia-
cao sobre uma possivel infracéo relacionada a tecnologia protegida.

Quais os pré-requisitos para que uma invencao seja
patenteavel?

Para ser patenteavel, uma invencao deve preencher os requisitos de
patenteabilidade, ou seja, tem que ser nova (ndo ter sido divulgada), ter
atividade inventiva (ndo ser de facil deducéao pelos individuos que traba-
Iham no campo técnico da invencao) e ter aplicacdo industrial (poder ser
produzida ou ser aplicada em escala).

Todas as tecnologias sdo patenteaveis?

Algumas tecnologias sdo excluidas de protecdo por patente. Os exemplos
mais representativos no Brasil sdo: plantas, animais, materiais encontrados
na natureza (microrganismos, extratos de plantas, substancias orgénicas
ou inorganicas, e outras), métodos terapéuticos, entre outros. Convém
lembrar, porém, que, como cada pais possui a prépria legislacao, a prote-
cao concedida pode ser diferente da brasileira, conforme as peculiaridades
das leis de cada pais. Também nao sado passiveis de protecao aquelas
tecnologias que nao preencherem os requisitos de patenteabilidade.

E importante expor, previamente, a possibilidade de protecao da tecnologia
a andlise de um técnico do CLPI ou da AIT.



22

Nocoes de Propriedade Intelectual - Patenteamento na Embrapa

Como proteger uma cultivar? E as cultivares de origem
transgénica?

No Brasil, a forma legal de proteger uma cultivar é por meio da Lei de
Cultivares que, de forma semelhante a patente, assegura ao seu titular o
direito de impedir que terceiros produzam, com fins comerciais, ou ven-
dam, sem a autorizacao do titular. As cultivares transgénicas também
poderao ser protegidas pelo mesmo sistema.

A Protecao de Cultivares tem vigéncia de 15 anos, exceto para videiras,
arvores frutiferas, florestais e ornamentais, para as quais a protecao € de
18 anos.

Na Embrapa, a AIT também é a responsavel pela protecao de cultivares
(Embrapa, 2007).

O que é necessario para solicitar uma patente?
Deve ser preparado um pedido de patente, que consiste num documento
composto das seguintes partes:

-Relatério descritivo — que descreve a invencdo, de modo a ser reproduzivel por
um técnico da area, podendo incluir depdsito de material bioldgico e, na
maioria das vezes, a citacdo de exemplos.

- Reivindicacées — que define a matéria que o inventor pretende proteger.

- Desenhos — se necessarios, servem para facilitar a compreensao da invencgao.

- Resumo - que apresenta as informacdes basicas da invencao para efeito de
divulgacao.

- Listagem de seqiliéncias — serdo necessérias se, na invencdo, estiverem
contidas seqliéncias novas que serao reivindicadas, quer se trate de
seqliéncias de acidos nucléicos, quer de aminoacidos.

Cada uma das partes do pedido sera detalhada posteriormente neste
documento.

Para fazer o depdsito, é necessario, além do pedido de patente, o formula-
rio préprio (disponivel no site do INPI: www.inpi.gov.br), o comprovante de
pagamento da taxa de depdsito e outros documentos (a depender do caso,
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como autorizacado do inventor, documento de cessdo, procuracao para o
representante legal da Embrapa), os quais devem ser apresentados na
recepcao do INPI, ou de um representante estadual desse 6rgao.

No caso da Embrapa, a AlIT se encarregara de todos esses procedimentos
(Embrapa, 1996; Embrapa, 2007).

A data de depésito do “pedido de patente” definira o marco da invencao
para todos os efeitos de protecdo, caso a patente venha a ser posterior-
mente concedida.

E possivel publicar artigos sobre a invencdo antes de
solicitacao de patente, sem prejudicar essa solicitacdo?
Nao. Como ja citado, para ser patentedvel, uma invencao tem que ser
nova. Isso quer dizer que nao pode ter havido nenhuma divulgacao da
invencao antes da data do depdsito do pedido de patente. O termo “divul-
gacao” abrange toda e qualquer forma de revelacao publica; por exemplo,
oral, escrita, apresentacao em palestra ou pdster, discussdao em congres-
sos, seminarios, conferéncias, anais de congressos, e congéneres. No
entanto, alguns paises aceitam um prazo de divulgacao da tecnologia sem
prejuizos para a novidade, desde que realizada pelo préprio inventor em
condicoes pré-determinadas, conforme sera discutido mais adiante.

Ressalte-se que, enquanto a publicacdo pode prejudicar a protecao por
patente, o contrario ndo acontece. Ou seja, a solicitacdo de um pedido de
patente ndo traz qualquer prejuizo a uma posterior publicacao, inclusive no
tocante ao seu ineditismo, ja que, feito o depdsito de uma patente, a
matéria ali contida nao sera divulgada pelo INPI por um prazo de 18
meses. Portanto, reitera-se a necessidade de, antes de divulgar, verificar a
possibilidade de protecao da tecnologia.

A defesa de tese é considerada divulgacao da
invencao?

Em certas condicées, a defesa de tese ndo é considerada quebra da
novidade da invencdo. Essas condicGes sao: defesa de tese em regime
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“fechado” e declaracao assinada pelos componentes da banca no intuito
de manter sigilo da invencao por um periodo razoavel (freqiientemente, o
periodo necessario para que se processem as formalidades e se
disponibilize a tese ao publico; por exemplo, divulgar numa biblioteca de
universidade). Entretanto, de acordo com as novas regras vigentes em
certas universidades, onde o texto integral da tese é disponibilizado pela
internet, esta ficando cada vez mais dificil preservar a novidade de uma
invencao originada de um trabalho de tese.

Se for feita uma publicacdo sobre os resultados estrita-
mente relacionados com a invencao, sera possivel,
ainda assim, requerer patente?

Ha uma possibilidade de ainda assim solicitar patente. Em certos paises,
como Brasil, Estados Unidos e Japao, é concedido um prazo para requerer
patente, mesmo apds a divulgacao da invencao. No Brasil e nos Estados
Unidos, esse prazo é de 12 (doze) meses, enquanto no Japao é de 6 (seis)
meses, mas ha paises que ndo concedem. E o chamado “periodo de graca”.
Importante destacar que para ser considerado periodo de graca a revela-
cao deve ter sido feita pelo préprio inventor e os paises regulamentam de

forma diferenciada essa divulgacao

A utilizacado desse periodo, porém, ndo é recomendavel, pelos motivos
abaixo relacionados:

-A divulgacao da tecnologia pode induzir terceiros a se apropriarem da invencao
e a realizarem a protecao de algum aspecto nao explicitado na divulgacao
antes de o préprio inventor fazé-lo;

-A maioria dos paises nao aceita esse prazo, impossibilitando a protecdo da
invencao nesses paises;

-A protecao de uma invencdo é um processo que implica vérios procedimentos,
como busca, elaboracao do relatério descritivo, preparo de documentacao
e acordos, além do depdsito propriamente dito. Dependendo do tempo de
divulgacao, até mesmo nos paises que aceitam o periodo de graca, o
depdsito podera ser inviabilizado.
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Como garantir o sigilo e a seguranca sobre as informa-
cOes geradas durante o desenvolvimento da tecnologia?
Além do cuidado de nao publicar e de ndo comentar, com terceiros,
precipitada e antecipadamente, as informacdes obtidas, é importante, por
medida de seguranca, que todas as pessoas (fisicas ou juridicas) que
tenham acesso a elas assinem um termo de confidencialidade. Esse termo
é um instrumento legal para a abertura de um processo juridico, em caso
de ocorréncia de quebra do sigilo, necessario se os autores ou a empresa
venham a perder a possibilidade de protecdo. Um modelo de termo de
confidencialidade para empresas é apresentado no Anexo 1. O mesmo
modelo poderd ser adaptado para o caso de pessoas fisicas (estudantes,
visitas, em geral).

Outra providéncia segura e necessaria é descrever, detalhadamente, em
ata ou em livro de laboratério, todas as atividades e os resultados obtidos,
escritos @ mao, a caneta e sem rasuras, em cadernos datados e com
paginas numeradas. Dessa forma, em caso de posse ilegal das informacdes
por terceiros, o autor terd uma contraprova aceita legalmente para com-
provar a origem das informacdes, ou seja, quem as gerou e quando o fez.
Cumpre lembrar que outros tipos de anotacao, como arquivos de computa-
dor, folhas soltas, cadernos com paginas ndo-numeradas, encadernacao
espiral, etc., que, em geral, ndo sao aceitos como prova legal pela Justica
brasileira.

E importante salientar que as informacdes geradas, da mesma forma que
os resultados obtidos, sdo de propriedade da Embrapa e, portanto, mesmo
resultando em teses ou dissertacoes, os dados devem permanecer na
Empresa. Essas atas devem ser registradas e controladas periodicamente.

Um aperfeicoamento da invencao cujo pedido de paten-
te ja foi depositado, ou ainda um uso diferente nao-
previsto e nao-reivindicado no pedido pode ainda ser
protegido?

Sim. Esse aperfeicoamento ou uso pode ser protegido em um “Certificado
de Adicao de Invencao” a qualquer tempo, durante a tramitacao do pedido
de patente principal (primeiro pedido depositado), ou durante a vigéncia da
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patente (apds a concessao). Nesse caso, o pesquisador-inventor deve
informar objetivamente qual o tipo de abordagem da invencao que deixou
de ser requerido no primeiro pedido.

Como deve ser o procedimento da analise de
patenteabilidade de uma determinada tecnologia?

Na Embrapa, essa andlise passa por varias etapas para ser finalizada, a
saber:

Etapa 1

Desde o momento da formulacdo de um projeto de pesquisa, o pesquisador
deve estar atento as questdes de Propriedade Intelectual. Portanto, é
necessario que todos os pesquisadores realizem a busca bibliografica nos
bancos de dados de patentes, além de fazé-la nos bancos de dados cientifi-
cos (esse item sera abordado de forma detalhada, posteriormente, nesta
obra). Os dados referentes a tecnologias passiveis de serem levadas ao
mercado posteriormente poderdo ser encaminhados ao 6rgao responsavel
pela anélise da Propriedade Intelectual na Unidade, preferencialmente no
momento da formulacao do projeto ou durante a execucao da pesquisa.

Etapa 2

A segunda etapa é caracterizada pelo envio das informagcdes da tecnologia
ao o6rgao responsavel pela andlise de questdes de Propriedade Intelectual
da Unidade (CLPI). Os pesquisadores deverao preencher um formulario
resumido (Anexo 2), que sera enviado ao CLPI para a andlise prévia de
patenteabilidade.

Etapa 3

Se a andlise do CLPI for favoravel em relacdo aos requisitos de
patenteabilidade, o pesquisador devera preencher um formulério mais
detalhado (Anexo 3), para que os técnicos de patente possam finalizar o
processo de analise definitiva de patenteabilidade e iniciar a elaboracédo do
pedido de patente, se for o caso. Esse segundo formulério serd encaminha-
do ao CLPI, que trabalhard em conjunto com os técnicos da AIT e os
pesquisadores responsaveis pela tecnologia. Sugere-se, neste momento,
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que pesquisadores e técnicos da area de Propriedade Intelectual analisem
a patenteabilidade sempre em conjunto, para se obter o melhor resultado.

Esses procedimentos internos sdo aplicacoes praticas realizadas de acordo
com o quadro normativo da empresa (Embrapa, 1996; Embrapa, 2007).

Que orientacao a Embrapa adota para solicitar o depési-
to de um pedido de patente?

O trabalho de andlise técnica de patenteabilidade é realizado em conjunto
pelos técnicos da area de Propriedade Intelectual e pelos pesquisadores
responséaveis pela tecnologia. No entanto, a decisdo do depésito deve
envolver nao apenas a patenteabilidade da tecnologia, mas também sua
validacao no mercado. Especialmente para decidir sobre a protecdo em
outros paises, é importante essa andlise de mercado.

Em principio, de acordo com a politica da Embrapa, toda tecnologia apro-
vada na andlise técnica deve ser depositada como patente no Brasil. A
definicdo sobre a protecao no exterior €, porém, muito mais rigorosa e
leva em consideracao a possibilidade de retorno, direto (financeiro, por
exemplo) ou indireto (pelo posicionamento no mercado) da exploracao da
tecnologia, a curto, médio ou longo prazo. Nao se vislumbrando nenhuma
possibilidade de retorno, para a Embrapa ou para o Pais, é mais indicado
desistir do pedido de protecado no exterior.

A quem cabe preparar os documentos para o depoésito
do pedido de patente? Quem é o responsavel pelo
acompanhamento do pedido até a concessao da
patente?

Em geral, cabe a AIT a atribuicdo de providenciar a elaboracao do pedido e o
depdsito. Em alguns casos, as Unidades possuem empregados treinados para
a elaboracao do relatério descritivo da patente (pedido), que, entdo, é apenas
avaliado e ajustado as exigéncias da lei (quando for o caso) pela AlT.

E importante salientar que tanto a elaboracdo do pedido quanto o preparo
da documentacao para depdsito sao feitos em estreita colaboracdo com
o(s) inventor(es) e com a(s) Unidade(s)/ instituicdo(des) envolvida(s).
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A Assessoria de Inovacao Tecnolégica da Embrapa acompanhard, atenta-
mente, o pedido de patente, inclusive no tocante as exigéncias técnicas
requeridas pelo examinador do pedido de patente, ao pagamento de taxas
e anuidades, ao arquivamento de documentos e da Carta-Patente original,
e os demais atos necessdrios para a concessao e a manutencao de uma
patente (Embrapa, 1996; Embrapa,.2007).

Qual é o procedimento para o pesquisador da Embrapa
encaminhar a sua tecnologia para avaliacao de
patenteabilidade?

O pesquisador devera encaminhar ao CLPI a solicitacdo de andlise de
patenteabilidade por meio de formularios devidamente preenchidos (dispo-
niveis nos Comités Locais de Propriedade Intelectual/CLPI). O encaminha-
mento ao CLPI podera ser por via eletrénica, em meio magnético ou
impresso. O comité local de cada Unidade, apds a andlise prévia, encami-
nhara o pedido a AlT, intermediando o contato entre os pesquisadores e o
6rgao central (ver “Fluxo de informacées”, no Anexo 4; Embrapa, 1996).

Quanto tempo leva para se obter uma patente? Os
custos montam a quanto?

O processamento completo pode levar de dois a até seis anos ou mais,
dependendo da &rea técnica da invencao, do pais onde o pedido de patente
esta tramitando, da complexidade da técnica envolvida e, principalmente,
da qualidade da elaboracao do pedido de patente e do estadio de desenvol-
vimento em que se encontrava a invencao quando foi elaborado o pedido
de patente.

O custo para se obter uma patente nos Estados Unidos pode variar de US$
25.000 a US$ 50.000. Os custos de manutencao da patente podem ser
acrescidos de mais alguns milhares de délares. A patente européia também
implica custos relativamente altos, principalmente por se tratar de uma
patente regional (com potencial validade nos paises membros da Comuni-
dade Européia).

A obtencao de patente no Brasil custa bem menos do que no exterior,
embora demore mais tempo para ser emitida. Atualmente, esse tempo é
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de aproximadamente 7 (sete) anos, e o custo total, até sua obtencéo, é de
cerca de US$ 2 500,00. Depois da concessao da patente, o depositante
ainda deve realizar pagamento das anuidades até que ela complete a
vigéncia de 20 anos.

Quem paga esses custos?

A Embrapa, na qualidade de depositante do pedido de patente e de titular,
é responsavel por tal pagamento. Os custos, atualmente, sdo assumidos
pela AIT (Embrapa, 2007), de acordo com orgcamento aprovado pela
Diretoria-Executiva. No entanto, geralmente, a Empresa, nos empreendi-
mentos de P&D em regime de parceria com outras instituicoes, busca
repartir tais custos, se obrigando, portanto, a partilhar os ganhos com uma
futura exploracao da patente.

Como a patente é explorada?

O proprietéario da patente pode comercializar diretamente o produto ou o
processo patenteado, pode negociar a venda da patente ou pode licencia-
la. A Embrapa, como instituicdo de pesquisa e desenvolvimento
tecnoldgico, preferencialmente faz o licenciamento de suas patentes. Essa
forma é vantajosa porque a Empresa continua dona do patriménio, podendo
licenciar para mais de uma empresa.

O inventor tem alguma participacao nos ganhos
auferidos pelo licenciamento ou pela venda da patente?
De acordo com a Lei de Propriedade Industrial (Brasil, 1996) e a Lei de
Inovacéao (Brasil, 2004), os inventores tém direito a uma porcentagem nos
ganhos auferidos pelo licenciamento ou pela venda da patente, ou, ainda,
pela venda do produto no mercado. No caso da Embrapa, a definicdo da
porcentagem de ganhos sera descrita em norma de regulamentacao da
Empresa.
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4 - Levantamento do Estado da
Técnica para Avaliacdao da
Novidade e Uso da Informacéao
Técnica na Programacao

de P&D

Os pesquisadores tém por habito fazer um levantamento bibliografico no
inicio do projeto ou do trabalho de tese e posteriores atualizagdes, depen-
dendo dos rumos que a pesquisa tomar. As fontes usuais desse levanta-
mento séo artigos publicados em periddicos cientificos e técnicos, livros de
referéncia na area compreendida pela pesquisa, catalogos de fabricantes
dos reagentes, materiais biolégicos, equipamentos e outros materiais que
forem utilizados na pesquisa.

E raro, entre a comunidade académica e cientifica, a utilizacdo de docu-
mentos de patente como fonte de informacéao. Entretanto, cumpre lembrar
que essa colecao de documentos é uma das mais ricas fontes de informa-
cao disponiveis como suporte de avaliacdo do ineditismo de uma criacao
técnica.

Atualmente, segundo levantamento da Organizacdao Mundial de Proprieda-
de Intelectual (OMPI), cerca de 75% de toda informacéao sobre
tecnologias encontra-se nos bancos de dados sobre patentes. Isso significa
que, ao se realizar uma busca bibliografica, sem prévia consulta aos
bancos de dados de patente, o pesquisador terd acesso a apenas 25% da
informacao existente no mundo, o que poderd impactar negativamente os
resultados de sua pesquisa.

Como fazer um levantamento do estado da técnica para
avaliar a novidade?

O levantamento do estado da técnica é uma etapa fundamental que
antecede a redacao do pedido de patente. Esse levantamento consiste em
identificar todas as informacdes a respeito da area de interesse que ja
estejam disponiveis ao publico, em documentos de patente ou nao, e
compara-las com as concretizacoes da tecnologia que se deseja proteger.
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Para que essa comparacao de informacoes possa ser realizada eficiente-
mente, é imprescindivel que o pesquisador delimite, com estrita precisao,
cada etapa do trabalho que propiciou a obtencao dos seus resultados.

O primeiro passo a ser dado pelo pesquisador é montar um diagrama para
se assegurar da precisado da procura. Abaixo, um bom modelo de esquema:

Problema técnico

Caracteristicas do Resultado que se

espera alcang:ar

detectado com alto
potencial para
possivel solucao

Projeto ou Solucéo
proposta

O diagrama proposto acima, por mais 6bvio que possa parecer, ajuda a
identificar o conceito inventivo ou cerne da invencdo. E comum surgirem
“produtos secundarios” do projeto inicial, ou seja, resultados esperados que
foram substituidos por outras concretizacdes da idéia original e que se
mostraram mais importantes. Portanto, o diagrama, ao identificar todas as
caracteristicas de possiveis solucdes, deixa perceber possibilidades até
entdo nao-imaginadas, durante a busca de informagoes em documentos de
patente.

Que vantagens apresenta o levantamento da informa-
cao patentaria? Quando fazer?

Da mesma forma como a pesquisa bibliogréafica, o levantamento do estado
da técnica em documentos de patente deve ser realizado no inicio do
projeto. Essa providéncia evita desperdicios com a realizacdo de etapas de
processo que ja sdo conhecidas, ou com a obtencado de materiais que ja
existem, muitas vezes comercialmente.

A nao realizacao do levantamento do estado da técnica no inicio de um
projeto de pesquisa podera, até mesmo, implicar a impossibilidade de uso
de seus resultados, se houver coincidéncia entre eles, total ou parcialmen-
te, e reivindicacOes constantes em patentes de terceiros.
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Atualmente, com o avanco da ciéncia, principalmente na area de
Biotecnologia aplicada a agricultura, esse problema tem ganhado projecao,
uma vez que muitos dos campos pesquisados ja possuem um numero
representativo de patentes cujas reivindicacoes sdo tdo amplas que
englobam resultados de pesquisas sequer realizadas, o que torna a busca
tecnoldgica imprescindivel para o pesquisador.

Além disso, quando o levantamento é feito precocemente, ha possibilidade
de redirecionar a pesquisa para a obtengao de um produto ou de um
processo passivel de protecao.

A busca de informacdes tecnoldgicas também permite a identificacao de
nichos nao explorados, o que pode orientar linhas de pesquisa. Oferece
ainda uma nocao do interesse mercadoldgico ou do potencial de mercado
da tecnologia.

Como realizar a busca em documentos de patente?
Existem algumas bases de dados que sao gratuitas e trazem informacgodes
muito amplas. Algumas permitem acesso ao texto completo da patente,
incluindo as figuras. H4 também bases de dados privadas que sdo bem
qualificadas, mas, em geral, muito caras. Este documento traz, em deta-
Ihes, a busca em bancos gratuitos.

A busca em documentos de patente pode ser realizada por: (i) cruzamento
de palavras-chave; (ii) classificacao internacional de patentes; e (iii) por
combinacao de (i) com (ii).

O primeiro tipo, cruzamento de palavras-chave, é familiar aos pesquisado-
res que o utilizam para fazer o levantamento bibliografico, especialmente
quando recorrem a ferramentas de pesquisa (search engines) da web
(World Wide Web), tais como o Google, o Yahoo e outros. O sucesso desse
tipo de busca depende diretamente da qualidade da estratégia montada
para encontrar a informacao desejada. Palavras de significado geral, como
process, analysis, gene, apparatus e semelhantes dificultam muito o
direcionamento da busca.
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Além das possibilidades oferecidas pelo Google ou pelo Yahoo, ha outras
“ferramentas de pesquisa” (search engines) especificas de busca em
documentos de patente, utilizando-se o cruzamento de palavras-chave.

A seguir, sdo apresentados 0s passos e as paginas que aparecem em busca
caracteristica desse tipo. A busca a ser realizada, a titulo de exemplo,
estd relacionada com a tecnologia “meios para aumentar a estabilidade de
baculovirus a acéo de raios solares para utilizd-lo como bioinseticida”.

= Busca na base de dados gratuita do Escritério Europeu de Patente
(European Patent Office:www.european-patent-office.org)

Neste caso, o passo a passo da busca é mostrado a seguir e sdo apresen-
tados os resultados encontrados de acordo com cada pdagina do EPO.

1) Acessar a Home Page do Escritério Europeu de Patente:
http://ep.espacenet.com
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2) Clicar em “Quick search”.

Fruberesyn | ] wrreon s sy T oy My ﬂ|a
“
L ¥ B kT R UM AL e
Cuick Search
B D tikuis
1which hipmaxi
fmshmr | warkindn L]
- T of ey

Enin wharier sou s i 0 0 eh s el woree B e e e o sk petaw it o wih B
ANEE o B8 drita s B org e

Digslh i

B K57 Wk i W W i |

L I S e o o
[ G i
o &

e &I NG BT N (0N D

[ ——
I —|

[ —— @ ]

O] | cibm

3) Deixar marcado a pesquisa em bancos de dados do mundo todo
(worldwide) no campo “Database” e para procurar palavras no titulo ou
resumo (“Type of search”).

4) No campo “Search Terms”, incluir palavras-chave que sdo essenciais
para a tecnologia, sem generalizar (exemplo: baculovirus and pesticide) e
clicar em “Search”.
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5) A pagina mostrara todos os documentos de patente encontrados nas
bases de dados disponiveis no site do EPO, e o pesquisador podera analisar

cada documento clicando sobre ele.
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Outra possibilidade para acessar a base de dados do EPO é recorrendo ao
site do INPI. Como pode ser observado no canto direito inferior, hd um link

para o esp@cenet.
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No site do EPO, sé é possivel fazer busca por palavras-chave no titulo ou
no resumo do documento de patente. No entanto, esse site é de extrema
importancia porque, além de disponibilizar a maioria dos documentos de
patentes de cerca de 70 paises, ele fornece informacao sobre a familia de
patentes (patent family), ou seja, sobre todas as patentes correspondentes
a uma invencao especifica, permitindo localizar os paises em que a patente
foi requerida. Outra informacao importante refere-se ao status de cada
pedido de patente, sendo possivel conhecer o estaddio em que se encontra
o pedido: se ja concedida ou ainda no estadio de pedido de patente.

= Busca na base de dados gratuita do Escritério de Patente e Marca dos
Estados Unidos (United States Patent and Trademark Office
(www.uspto.gov))

1) Acessar a Home Page do Escritério de Patentes e Marcas dos Estados
Unidos e clicar no icone “Patents”; em seguida, clicar em “Search”, que
fica localizado a esquerda, no terco inferior da pagina.
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2) Agora o pesquisador vai deparar com dois tipos de bancos de dados:
pesquisa em “bancos de patentes” (regido verde) e pesquisa em bancos de
“pedidos publicados” (regido amarela). Clicar em “Quick search” da regido
que escolher (aconselhamos a pesquisa em ambas as regioes, para poder
captar o maior nimero de tecnologias disponiveis no campo da invencao).
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3) No escritério de patentes dos Estados Unidos, a busca podera ser
realizada em todo o documento ou em regides especificas do documento
(se for necessario, apurar mais a busca). Inserir, nos campos “Term 1" e
“Term 2", as palavras-chave essenciais para a tecnologia e selecionar o
campo de pesquisa (“All fields”, para pesquisa no documento inteiro; ou
“Abstract”, “Title”, entre outros).

4) A busca indicara resultados de patentes (se a pesquisa foi realizada no
campo verde) ou pedidos de patente (se a pesquisa foi realizada no campo
amarelo) americanos. O pesquisador poderd analisar cada documento
clicando sobre ele.
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USPTO PATENT FUuLL-TEXT AND |MASE DATABASE
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E importante observar que essa base de dados permite a busca em campos
especificos do documento de patente ou em todos os campos. A escolha
pode ser feita nas opcdes oferecidas a direita da tela.

Essa é a grande diferenca em relacao a informacao oferecida pelo site do
EPO (que s6 possibilita a busca por titulo e por resumo do documento). No
entanto, o uso de uma base de dados ndo exclui o uso da outra. No
USPTO, s6 sdo fornecidos os documentos de patente norte-americana,
enquanto no EPO podem ser encontrados documentos de praticamente
todos os paises (mesmo que nao seja disponibilizado o documento inteiro,
como é o caso dos documentos brasileiros).

E importante mencionar que, como a varredura de busca pelos termos nos
documentos completos nao se prende a identificacdo do objeto da inven-
cao, pode ser detectado qualquer tipo de mencao ao termo referido,
motivo por que muitos documentos sem interesse sao apontados. Nesse
caso, é necessario utilizar as ferramentas oferecidas no site, para refinar a
busca.
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= Busca na base de dados gratuita do Instituto Nacional de Propriedade
Industrial/INPI (www.inpi.gov.br)

1) Acessar a Home Page do Instituto Nacional de Propriedade Industrial
(INPI) e clicar no icone “Pesquisar base Patente”. Aparecerd uma pagina

de acesso a base de dados de patente.
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2) Pode-se obter informacéo sobre um pedido de patente especifico
quando se dispoe do seu nimero, ou recorrendo ao emprego de palavras-
chave no titulo ou resumo.
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3) Opcionalmente, pode-se realizar a busca por meio de outras informa-
coes, além de palavras-chave ou do nimero do documento, clicando em
“pesquisa avancada”.
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4) A pagina mostrara os documentos brasileiros encontrados e o pesquisa-
dor podera analisa-los pelo resumo.
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A busca na base de dados do INPI, como no caso do EPO, também sé
permite a procura no titulo e no resumo. Do mesmo modo, € possivel a
busca pelo nimero do documento e a obtencao do status do pedido ou
patente.

Conforme ja dito, essa base de dados nao faculta o acesso ao documento
completo. Portanto, no caso dos documentos brasileiros, se o pesquisador
constatar que algum pedido/patente é interessante para o seu levantamen-
to do estado da técnica, ele tera que solicitar a versdao em papel, por meio
da AIT, que, por sua vez, solicitard ao INPI a cépia do documento, ou o
pesquisador podera fazé-lo diretamente a sede do INPI (RJ), nas represen-



Nocbes de Propriedade Intelectual - Patenteamento na Embrapa

tacoes estaduais, ou pelo site no campo “Informacao Tecnolégica” (Banco
de Patentes — Cépia de documentos de patente).

= Busca na base de dados gratuita da World Intelectual Property
Organization - WIPO (http://www.wipo.int/portal/index.html.en)

Nessa pagina sao encontrados apenas documentos do tipo “WQO"” (docu-
mentos publicados que foram depositados via PCT) e tem a vantagem de
se poder fazer o download dos documentos inteiros maiores de 2MB.

1) Clicar em “patents” (logo em cima a esquerda)
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2) Clicar em cima da lupa (com P no centro).
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3) Na péagina que aparece, o responsavel pela busca ja pode colocar o
ndimero do documento WO como ¢ indicado.
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4) O responséavel pela busca também pode clicar em “options” e depois em
“structured search”.
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5) Na pagina que aparece o responséavel pela busca pode fazer busca por
palavra-chave em diversos locais do documento de patente (relatério,
titulo, reivindicagdes, entre outros).
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Para baixar o documento completo, é sé colocar o nimero do WO e depois,
na pagina que aparece, na barra de cima, clicar em “documents” (a dltima
opc¢ao da barra, mais a direita).
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Ha outros meios de se elaborar uma busca?
Como ja referido anteriormente, um segundo tipo de busca é aquele em
que se utiliza a Classificacao Internacional de Patentes (IPC).

A IPC é dividida, de forma hierarquica, em Secées, Classes, Subclasses e
Grupos, de modo a cobrir todas as areas do conhecimento.

As Secoes de A a H abrangem, cada uma delas, os assuntos que guardam
estreita relacao entre si. Exemplificando: na Secéo A, que trata das Neces-
sidades Humanas, podem ser encontradas informacdes relativas a: agricul-
tura, tecnologia de alimentos, salde humana e veterinaria, etc. As demais
Secoes tratam de: Operacdes de Processamento; Transporte (Secéo B),
Quimica; Metalurgia (Secao C); Téxteis; Papel (Secado D); Construcdes Fixas
(Secéo E); Engenharia Mecanica; lluminacao; Aquecimento; Armas; Explo-
sdo (Secdo F); Fisica (Secao G) e Eletricidade (Secao H).

As Secoes, por sua vez, sao divididas em Classes, cujo simbolo é alfa-
numeérico. Por exemplo, AO1 (agricultura; silvicultura; pecuaria, caca;
captura em armadilhas; pesca).

As Classes sao divididas em Subclasses, cujo simbolo é o da Classe corres-
pondente, seguida de uma letra maidscula. Por exemplo, AO1C (plantio;
semeadura; fertilizagao).

E, finalmente, as Subclasses sdo divididas em grupos principais que, por
sua vez, sado subdivididos em Subgrupos. Por exemplo, AO1C 13/00 (arados
ou maquinas semelhantes para fins especiais) e AO1C 63/02 (dispositivos
ou disposicdes de levantamento ou ajustamento para maquinas ou
implementos agricolas, para implementos montados em tratores).

Como a IPC requer treinamento e experiéncia para sua utilizacdo, os
pesquisadores que quiserem fazer uso dela em suas buscas podem recorrer
4 ajuda do “guia da IPC” e do “indice Oficial de Palavras-Chave”. Tanto
esses como as diversas secoes completas (A até H) podem ser obtidas no
site do INPI (www.inpi.gov.br), fazendo o seguinte percurso: (1) Classifica-
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cao Internacional de Patentes (canto direito inferior da tela); (2) Classifica-
céo Internacional de Patentes (PDF); (3) Secdes A, B, ... H, ou Guia ou
indice.
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Os técnicos do érgao central responsavel pela Propriedade Intelectual da
Embrapa podem instruir sobre a forma como utilizar a IPC.

O terceiro tipo de busca importa na combinacao dos anteriormente descri-
tos, ou seja, utiliza palavras-chave e os cédigos da IPC. Esse tipo de busca
é muito conveniente, porque propicia um refinamento da busca que utiliza
palavras-chave por meio da IPC. A seguir, é mostrado um exemplo na
pagina do USPTO mostrando essa possibilidade. Foram utilizadas a palavra-
chave baculovirus e a classificacao internacional AOTN 63/00 (biocidas,
repelentes de pragas ou atrativos ou reguladores de crescimento de
plantas, etc.).
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Para facilitar a leitura da folha de rosto de um documento de patente e a
compreensao do estadio em que se encontra o pedido ou patente, hd uma
listagem de codigos’ de paises e dos codigos da pagina de rosto, que sdo

fornecidas nos Anexos 5 e 6.

Como interpretar as informacdes levantadas?

Para realizar a busca, o consulente devera identificar as diferencas entre a
prépria invencao e as patentes mais préximas que encontrar, levando
sempre em consideracao o conceito inventivo da patente que esta sendo
analisada.

Por exemplo: se a invencao pesquisada for um kit de marcadores
moleculares para diagndstico de uma doenca ou para a deteccao de uma
praga X, o conceito inventivo estd no uso de marcadores para esse fim.
Dessa forma, se nao estéa disponivel um caso que envolva a mesma técnica
para a praga X, deve-se procurar a utilizacdo da técnica em outras pragas,
pois, dependendo do que se encontra, a nova referéncia analisada podera
indicar a falta de atividade inventiva.

E muito importante que o individuo que faca a busca identifique a area da
invencao a ser analisada. Pode-se utilizar como exemplo o caso de um
método para recobrimento de particulas de virus para diminuir a sensibili-
dade ao sol na aplicacao para controle biolégico. Se esse método estiver
baseado nas caracteristicas fisico-quimicas das particulas, entdo, nossa
anterioridade poderd estar em uma patente de fisica e, ndo, numa da area
de biologia.

Um outro fato importante a ser considerado na andlise de uma tecnologia
é a questao de similaridade de seqliéncias. Por exemplo, se a invencao
trata do isolamento de proteinas téxicas de bactérias para uso em controle
biolégico, deve-se analisar muito bem a seqiiéncia da proteina téxica
utilizada na invencao. Ao realizar a busca, podem ser encontrados docu-
mentos que relatam a utilizacdo de moléculas semelhantes para o mesmo

" Fonte: CAS — Chemical Abstracts, disponivel na Web em http://www.cas.org/EO/patkind.html
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fim da invencao analisada. Por isso, dependendo da similaridade da molécu-
la em estudo com outras ja reveladas, o aperfeicoamento podera ser
insuficiente para basear um novo pedido. Por sua vez, é possivel que uma
mutacao pontual resolva um problema tecnoldégico especifico. Nesse caso,
mesmo com alta similaridade, é possivel defender os requisitos de
patenteabilidade da invencao.

Assim, justifica-se plenamente a necessidade de fazer um bom diagrama
da invencao, ja relatado no inicio desta sessao.

E bastante comum partir de um conceito bem amplo, para, em seguida, ao
deparar com publicacdes ja feitas, ir restringindo o escopo da invencao
aquele(s) aspecto(s) que a diferencia(m) do estado da técnica. Também o
inverso é verdadeiro. E possivel ampliar o escopo de uma patente com
base na informacao levantada.

O que é o relatério de busca? Como entendé-lo?

Apos a leitura dos documentos de patentes, seguindo as orientacdes
acima, o responsavel pela busca emite um relatério que contém o diagra-
ma da invencao, o campo de busca, resumos dos documentos considerados
pertinentes e uma classificacao deles quanto a sua interferéncia sobre a
novidade e a atividade inventiva da tecnologia em anélise.

A finalidade é chamar a atencao do inventor (quando a busca nao é feita
por ele) sobre qual o entendimento do responsavel pela busca sobre a
tecnologia e que 6tica foi utilizada para interpretar os documentos. O
modelo béasico de um relatério, a classificacdao dada aos documentos e seu
significado sdo mostrados no Anexo 7. Com base nesse relatério, é emitido
o parecer sobre a possibilidade de protecao, do ponto de vista dos requisi-
tos de patenteabilidade. Um modelo de parecer é mostrado no Anexo 8.

Destaca-se que esses modelos sdo apresentados a titulo de tornar a
comunicacao mais didatica, mostrando os elementos que normalmente
compoem um documento deste tipo.
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Como utilizar a informacéao patentaria na programacao
de P&D?

O sistema de patentes, o mais rico estoque de informacao tecnoldgica
existente no mundo atual, contribui para a racionalizacdo dos investimen-
tos em P&D, pelas possibilidades oferecidas de:

(a)

(h)

Conhecer os efetivos direitos da protecado patentaria vigentes
em um determinado pais, particularmente para evitar violacées
da patente.

Definir o estado da técnica em um determinado campo, conhe-
cendo, até mesmo, seus Ultimos avancos e aperfeicoamentos.

Fazer a avaliacado técnico-econ6mica das diversas invencoes em
uma area especifica. Por exemplo, para fins de definicao de
futuros parceiros de pesquisa ou de licenciados.

Conhecer potenciais alternativas técnicas.

Definir potenciais rotas para aperfeicoamentos de produtos ou
processos.

Encontrar solucdes técnicas para um problema especifico.
Avaliar possiveis rotas de pesquisa, visando desprezar aquelas
cujo potencial de fracasso ou risco é elevado, evitando o desper-

dicio de recursos.

Permitir a prospeccéao tecnoldgica.

No caso de empresas privadas, a busca em bancos de patentes permite
ainda monitorar as atividades de empresas concorrentes.

Quando as pesquisas ja estdo em andamento, o estudo da informacao em

patentes favorece o redirecionamento da programacao visando atuar em
aspectos ainda ndo protegidos da tecnologia. Também permite analisar o
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interesse de empresas em determinada area de pesquisa e determinar
nichos ainda nao explorados, para que possa atuar nessas areas.

De posse das informacdes contidas em pedidos de patente, pode-se
realizar os seguintes procedimentos:

- Levantamento de capacitacéo tecnoldgica com identificacdo de técnicas especifi-
cas.

- Levantamento das tecnologias em ambito mundial, por empresa, inventor e
assunto.

- Mapeamento de citacoes em patentes, o que permite o rastreamento de
tecnologias.

- Andlise de familias de patentes, identificando os paises que buscam protecéo
para uma mesma invencdo, o que pode indicar o valor que o depositante
do pedido de patente atribui a invencao.

Todas essas informacdes sdao importantes para verificar tendéncias
tecnolégicas em diferentes setores e, com isso, contribuir para aumentar a
competitividade do Pais, economizando tempo de pesquisa, ao evitar
trabalhos em duplicata, e investindo em tecnologias de ponta.

5 - Avaliacdo de Patentes —
Decisdo de Proteger os Resultados
de P&D

Motivacao para patentear

Em geral, a principal motivacao, e muitas vezes a Unica, para se requerer
uma patente é a econémica. Os custos elevados para obter protecdo em
varios paises e manter a patente como direito exclusivo de exploracao de
seu objeto, especialmente em empresas com recursos financeiros restritos,
limitam esse meio de ampliacdo do patriménio institucional aos casos em
que a potencialidade de mercado é favoravel e nitida. Entretanto, ndo é
aconselhavel deixar de usar a politica de patenteamento de produtos e
processos que apresentem boas chances de colocacdo no mercado e,
portanto, de criar autofinanciamento das atividades de P&D e de cresci-
mento da empresa.
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E importante lembrar também que o sistema de patenteamento é um
estimulo ao desenvolvimento tecnolégico. O nimero de depdsitos é um
indice diretamente relacionado ao crescimento de um pais ou empresa.
Embora essa afirmacao venha, atualmente, motivando discussoes, os
paises, em geral, continuam sendo comparados por esse indice. Assim,
como medida estratégica, € indicado proteger legalmente a tecnologia
gerada pelo pais. Em alguns casos, mesmo nao ocorrendo o licenciamento
da patente, o fato de ter garantida a protecao sobre a tecnologia ja facilita
uma negociacao. Até mesmo para o estabelecimento de parcerias, muitas
empresas exigem uma clara definicdo quanto a questdes relativas a
Propriedade Intelectual.

Exploracdo da Invencao: Presenca de Patente x Ausén-
cia de Patente

O valor financeiro direto de um pedido ou de uma patente deve
corresponder ao valor da diferenca entre lucro potencialmente considerado
pela exploracdo completa da invencao, protegida e definida nas reivindica-
coOes da patente, e o da exploracao da invencao na auséncia de protecao.
A comercializacdo de uma invencao também pode ser compensadora,
mesmo na auséncia de Direitos de Propriedade Intelectual. Em outras
palavras, os Direitos de Propriedade Intelectual ndo sdo essenciais para a
lucratividade de uma invencao, entretanto, em muitas situacdes, eles a
potencializam.

Diferentemente de outros tipos de Propriedade Intelectual, por exemplo,
dos direitos autorais, a patente ndo tem existéncia instantédnea. Apesar de
a protecdo potencial ficar garantida desde a data de depdsito do pedido, o
proprietdrio somente tomara posse de todos os direitos — por exemplo, de
ressarcimento por uma eventual violacdo da patente — a partir da sua
concessao. Isso se deve ao fato de o exame, para efeito de concessao,
levar seis anos, em média, até a finalizacdo, contados a partir da data de
depdsito do pedido. Para invencées mais complexas, como as do campo
biotecnoldgico, esse periodo pode ser ainda mais longo. Entretanto, o
licenciamento da tecnologia ja pode ser feito a partir do depdsito do
pedido, com base no que se chama “expectativa de direito”.
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Também se deve considerar a negociacao cruzada de patentes, ou seja, a
autorizacao para que terceiros utilizem tecnologia patenteada pela
Embrapa, em troca da autorizacdo para uso de tecnologias por eles
protegidas.

Decisdo de Patentear: Avaliacdo Periddica e Sistematica
Para compreender didaticamente a forma como a avaliacdo pode ser feita
pelos depositantes de pedidos e pelos titulares de patente, é preciso
analisa-la em seus quatro tipos: (1) decisao de depositar um pedido de
patente; (2) decisdo de continuar com o pedido, a ser tomada em vérias
ocasioes, no periodo compreendido entre o depdsito e o exame final; (3)
decisao sobre manter vigente a patente ou deixa-la expirar; e (4) decisao
sobre a forma de exploracao da patente em vigor (por exemplo,
comercializacao direta do objeto da patente, licenciamento, venda, etc.).

No esquema? a seguir, é feita uma ilustracdo dessas decisdes. Cumpre
alertar, porém, que uma patente nao é um projeto de investimento simples,
que envolve custos iniciais e retornos de curto e médio prazos. Ela repre-
senta uma série complexa de possibilidades, cada uma envolvendo custos e
beneficios reais ou potenciais, que se desdobram ao longo do tempo,
freqlientemente em condicdes de incerteza.

2 Fonte: The Valuation of Patents: A review of patent valuation methods with consideration of option
based methods and the potential for further research. (1997). Robert Pitkethly — disponivel na Web
em http://www.oiprc.ox.ac.uk/RPWP0599.pdf
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Que fatores influenciam a tomada de decisao?
As decisbdes a serem tomadas no ambito do gerenciamento de patente
devem levar em consideracao:

N N NN

Incertezas legais.

Incertezas tecnoldgicas.

Incertezas de mercado.

Incertezas variaveis com o tempo.

Diferentes alternativas para possiveis decisdes.
Diversidade de possiveis resultados financeiros.
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A avaliacdo de uma patente ou de um pedido envolve, implicita ou explici-
tamente, uma série de julgamentos sobre o futuro, em maior ou menor
grau de especulacao. Portanto, algumas instituicoes e precaucdes, que
ajudam a avaliar e a tomar decisbes sobre o gerenciamento do processo de
patenteamento, devem ser incentivadas para evitar posturas de “posicoes
nao-realistas” ou “fantasiosas”, que venham a trazer prejuizos financeiros
e desprestigio.

No inicio da vida de uma invencgéo, a informacao referente ao valor de uma
eventual patente é escassa. O inventor pode contribuir com a escolha dos
paises aos quais importaria solicitar patente. Afinal, ele é o ator principal
do processo de P&D na técnica pertinente e, portanto, o detentor de
grande parte do conhecimento dos Ultimos avancos da tecnologia especifi-
ca. O elaborador do pedido de patente é outro personagem importante
nesse cendrio. Embora ele ndo tenha o conhecimento especifico, esta
habituado a lidar com tendéncias tecnoldgicas e possui uma visdo ampla do
papel econémico da patente, incluindo a atuacado da concorréncia e a
disponibilidade de produtos similares no mercado. Portanto, o elaborador
do pedido pode fornecer subsidios consistentes para os responsaveis pela
area de Negdcios da Empresa tomarem a decisdo sobre o(s) depésito(s)
do(s) pedido(s) de patente.

Importancia do uso de métodos de avaliacao

E ideal que as decisdes a serem tomadas estejam baseadas no uso de um
método de avaliacao objetiva em conjugacado com a expertise dos especia-
listas (por exemplo, inventores, elaboradores de pedido de patente, analis-
tas de mercado). Entretanto, devem ser levados em consideracao dois
fatos: (i) a falta de um método de avaliacdo objetiva que seja unanimemen-
te aceito; e (ii) a exposicao dos processos de decisdo contidos na avaliacao
a inUmeras tendéncias potenciais.

Na avaliacdo de uma patente, é fundamental ter a informacao aproximada
do montante de retorno que pode resultar da comercializacdao de uma
invencao por exploracdo de uma patente (em qualquer de suas formas:
producao e comercializacao direta, licenciamento, etc.), em comparacao
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com a que fosse feita sem patenteamento. Nessa avaliacdo, é importante
estar ciente de que incertezas técnicas e de sucesso comercial sdo cons-
tantes em um mercado competitivo. Em resumo, mesmo com a precarieda-
de das ferramentas disponiveis, é necessario avaliar uma invencao na
presenca e na auséncia de patente; por exemplo, por meio de uma arvore
de decisdo. O esquema’ abaixo ilustra os métodos normalmente emprega-
dos em tal avaliacao:
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Por todos esses motivos, é indispensavel fazer uma avaliacdo, o mais
realista possivel, da pertinéncia ndo sé de se solicitar patente para uma
invencao, como também, ao longo da vigéncia da patente, de se manter o
privilégio, mesmo tendo em conta todas as dificuldades apontadas acima.

Fatores auxiliares na decisao
Sao fatores que auxiliam na anélise da decisao:

- Elaboracao de projeto de pesquisa considerando todas as etapas de desenvolvi-
mento do processo ou dos produtos industriais, mesmo aquelas a serem
realizadas externamente a empresa ou instituicao.

- Busca de possiveis parceiros com capacidade de realizar ou arcar com o custo
das etapas do desenvolvimento de produtos e processos industriais, para

"Fonte: The Valuation of Patents: A review of patent valuation methods with consideration of option

based methods and the potential for further research. (1997). Robert Pitkethly — disponivel na Web
em http://www.oiprc.ox.ac.uk/RPWP0599.pdf
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as quais a empresa ou instituicdo ndo possui capacidade de instalagées ou
facilidades ou capacitacdo em termos dos recursos humanos apropriados.

- Planejamento e realizacao de todas as etapas da pesquisa de acordo com as
Boas Préaticas Laboratoriais, para possibilitar a obtencao, no futuro, de
registro para comercializacao por parte do 6rgdao governamental competente.

- Andlise de depdsito de pedidos de patente em paises onde haja potencialidade
de licenciamento dos produtos ou dos processos objeto da pesquisa.

- Continuidade da pesquisa, realizada no ambito de teses de mestrado ou
doutorado, que apresentar potencial de patenteamento. E bom lembrar que
pesquisas que foram interrompidas na ocorréncia de uma defesa de tese, e
cujos processos ou produtos industrialmente vidveis ainda nao foram
efetivados, representam alto risco em termos de solicitacdo de patente.

6 - Elaboracao do Pedido de
Patente

A exceléncia técnica da elaboracdo de um pedido de patente é condicao
sine qua non para alcancar uma protecao préoxima daquela inicialmente
requerida, assim como para evitar demoras e custos elevados no
processamento do pedido durante o exame técnico, conforme sera obser-
vado na secdo posterior, de “Tramitacdo do Pedido de Patente”.

Finalmente, um pedido bem elaborado sera de extrema importancia para a
futura comercializacdo da tecnologia protegida, considerando que seu
conteldo poderd atrair investidores da area para a producdo em escala
industrial, uma vez que, mesmo apds a sua concessao, o licenciamento
estara baseado no que foi reivindicado na patente.

Quem elabora o Pedido de Patente?

O pedido de patente é elaborado ou supervisionado por um especialista na
area de patentes da AlT, juntamente com o inventor, que forneceréa
informagdes no campo especifico da tecnologia. Esse trabalho em conjunto
é garantia de um bom resultado final.

O especialista na area de patentes se encarregara de descrever, clara e
objetivamente, a invencao ou o modelo de utilidade, de forma que qualquer
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técnico do assunto possa repetir a invencao ou o modelo de utilidade.
Também deverd se preocupar em adequar o escopo de protecao de forma
a nao limitar indevidamente a invencao ou o modelo de utilidade. Por isso,
é necessario que o inventor recorra sempre ao especialista na area de
patentes para resolver duvidas especificas na drea da tecnologia.

Em qual fase da pesquisa deve-se dar inicio a elabora-
cao do pedido de patente?

Antes de iniciar a elaboracao do pedido de patente, a tecnologia deve
passar por uma analise de patenteabilidade. Nessa analise, a tecnologia
serd avaliada com relacao aos requisitos basicos de patenteabilidade. Para
as Patentes de Invencao, os requisitos basicos sdo: “Novidade”, “Atividade
Inventiva” e “Aplicacao Industrial”. Para saber se um Modelo de Utilidade
é patentedvel, basta saber se ele, ou parte dele, € um objeto de uso
pratico, suscetivel de “Aplicacao Industrial”, que apresente “Nova forma”
ou “Nova Disposicao”, envolvendo “Ato inventivo”, que resulte em
melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricacao.

Essa andlise de patenteabilidade podera ser realizada a partir do momento
em que a tecnologia ja tiver sido caracterizada, a ponto de poder ser
distinguida das outras tecnologias existentes, e se houver razoavel expecta-
tiva de que o produto a ser patenteado ou o uso do processo a ser patente-
ado tenha mercado. A caracterizacao da tecnologia podera surgir em
diferentes fases da pesquisa, desde o momento do desenvolvimento de um
projeto de pesquisa, até a concretizacao da tecnologia por meio de experi-
mentos realizados. O importante é que o resultado da pesquisa seja enviado
para andlise assim que o produto e/ou o processo forem caracterizados pelo
pesquisador, de forma a serem suficientemente reproduzidos, evitando,
desse modo, uma divulgacao desnecesséria e prejudicial da tecnologia.

Nao é ocioso lembrar que, para que o processo de redacao do pedido de
patente seja iniciado, é importante que a tecnologia ja tenha sido testada
no laboratério e esteja suficientemente caracterizada por meio de proprie-
dades e/ou estruturas quimicas, fisicas, fisico-quimicas, bioquimicas ou
biolégicas para atender a suficiéncia descritiva da tecnologia.
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O pesquisador sabera fazer uma avaliacdo prévia da
patenteabilidade da pesquisa antes de enviar ao CLPI?
Para fazer esse tipo de avaliacao, o pesquisador devera responder as
seguintes perguntas:

1. A minha invencdo ou modelo de utilidade tem uso pratico? Pode
ser produzida ou usada em algum ramo da esfera produtiva?

2. A minha invencdo ou modelo de utilidade é nova(o)? Ninguém
antes de mim revelou um produto ou processo igual ao meu?
Meus artigos, apresentacoes em eventos (seminarios, congres-
sos, feiras, etc.) ndo mostram, total ou parcialmente, a minha
invencao ou modelo de utilidade?

3. Os especialistas da area seriam incapazes de deduzir a minha
invencao ou meu modelo de utilidade com base nas informacdes
do estado da técnica sem precisar realizar muitos experimentos?
Essa pergunta deve ser feita cautelosamente porque, se ndo
existe sugestdao ou motivacao para combinar ou modificar o que
ja é conhecido, a invencao ou o modelo de utilidade pode nao ser
6bvio, mesmo para os especialistas no assunto. Ha casos, alias,
em que ha motivacdao para surgir a tecnologia, ou seja, ha
demanda pela solucao que constitui a tecnologia, mas ela nao
surgiu antes. E o chamado “ovo de Colombo”: a férmula de
colocéa-lo em pé era 6bvia, mas ninguém, até entdo, imaginara
essa possibilidade.

A resposta a primeira pergunta é relativamente simples. A ndo ser em
casos excepcionais, o pesquisador tem a exata nocao da praticidade do
resultado de sua pesquisa, ou seja, se sua invencao pode ser produzida ou
usada na agricultura, na pesca, na industria quimica, na industria farma-
céutica, na pecudria, etc. Se a invencao ou modelo de utilidade atende a
essa necessidade, estara satisfeito um dos requisitos basicos de
patenteabilidade, que é a aplicacdo industrial. E importante salientar que
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processos utilizados em laboratérios estao contidos no conceito de aplica-
cao industrial.

A segunda pergunta faz referéncia a outro requisito basico de
patenteabilidade: a novidade. E indispensavel investigar, cuidadosa e
pacientemente, se foi feita alguma publicacdo ou outro tipo de divulgacao
ou revelacao que tenha ficado acessivel ao publico — por exemplo, se ela
foi divulgada em um congresso sobre a tecnologia que se quer patentear —
para que se possa requerer a protecao da invencao.

Gracas aos inimeros recursos de que dispéem os buscadores/examinado-
res das reparticoes governamentais de propriedade industrial, é possivel
ter acesso a publicacdes ou outros tipos de divulgacdes que possam
comprometer seriamente o ineditismo da tecnologia reivindicada. Além
disso, deve ter-se em conta que, embora o examinador ndo possua o
conhecimento especifico que o pesquisador-inventor detém, ele é treinado
de forma a “pincar” as caracteristicas mais relevantes e buscar, no estado
da técnica, combinacdes ou modificacdes semelhantes.

Uma situacdo comum é aquela em que o pesquisador-inventor fez uma
apresentacao oral, ou exp6s um pdéster, ou ainda enviou um resumo para
um congresso/semindrio/conferéncia, tendo esse material sido publicado
em anais. O pesquisador-inventor as vezes nem se lembra desse fato por
considerar que o resumo nao detalha a invencao ou modelo de utilidade. No
entanto, se, nesse resumo, as caracteristicas principais da tecnologia
forem reveladas, e o examinador encontrar essa informacao, a protecao
sera, no minimo, restringida.

Estabelecer a novidade de tecnologias desenvolvidas por instituicoes
publicas é tarefa ardua, nem sempre bem sucedida. Comumente, é exigida
do pesquisador-inventor a publicacdo de artigos no decorrer da vigéncia do
projeto, ou para cumprimento das formalidades inerentes a uma pds-
graduacao com defesa de tese. Entretanto, o pesquisador deve vigiar para
nao divulgar, antes do pedido de protecédo, o conceito inventivo da
tecnologia em qualquer tipo de publicacao, e, especialmente, deve se
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lembrar de que nao precisa ter os dados cientificamente completos para
solicitar a protecao.

Jéa a terceira pergunta esté relacionada com a atividade inventiva/ato
inventivo da tecnologia, outro requisito basico para a patenteabilidade de
invencao/modelo de utilidade. Esse aspecto é o que apresenta maior
dificuldade de avaliacao pelos examinadores de patente e motiva, ao
mesmo tempo, 90% dos pareceres contrarios emitidos pelos examinado-
res. A diferenca entre a atividade e o ato inventivo é que este representa
uma melhoria funcional no uso ou fabricacdo do modelo de utilidade,
enquanto aquela requer muito mais detalhamento do aporte intelectual e
criativo sobre as invengodes disponiveis no estado da técnica.

E muito importante distinguir atividade inventiva de atividade de pesquisa.
A primeira busca novas solucdes, que vao impactar o mercado, enquanto a
segunda requer solucoes para o desenvolvimento da ciéncia, que nao
necessariamente estarao voltadas para o mercado.

O que é ter “suficiéncia descritiva” da invencao/modelo
utilidade?

Suficiéncia descritiva, condicdo necessaria para a concessao de patente, é
a descricao detalhada da tecnologia, de modo a possibilitar a um técnico
no assunto reproduzir a invencao ou o modelo de utilidade.

E importante ressaltar que, quando uma invencao envolve material bioldgico,
é necessario saber se a sua descricao no relatério é suficiente para
caracteriza-lo e permitir a sua reproducéo/replicacdo. Caso nado seja
possivel descrever o material biolégico em forma de texto e ele nao esteja
acessivel ao publico, o relatério do pedido de patente sera suplementado
por um “depdsito de material biolégico”, que serad detalhado mais a frente.

A protecdo que se obtém por uma patente esta diretamente relacionada
ao conteudo descritivo do relatdrio. Portanto, é imprescindivel que o
inventor forneca toda a informacao referente a tecnologia por ele desen-
volvida.
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Né&o é ocioso repetir que invencdes inconclusas, ou seja, ainda em estadios
prévios a obtencao de potenciais produtos e processos industriais, sdo
insuficientes para a preparacao de pedido de patente com potencialidade
de protecéo eficaz. Exemplificando, se o pesquisador encontrou uma pro-
toxina que da origem a uma proteina com potencial atividade bioinseticida,
mas ainda nao fez o seu seqiienciamento, o elaborador do pedido de
patente terd muita dificuldade para definir adequadamente (da forma mais
ampla possivel) a invencao, de modo a ampliar a eficacia da protecao.

Quais sao os principais componentes de um documen-
to de patente?

Um documento de patente é constituido basicamente das seguintes partes:
Relatdrio Descritivo, Reivindicacoes, Desenhos (se for o caso) e Resumo.
Em alguns casos, o pedido deve conter ainda uma Listagem de Seq(iéncias.

Qual a importancia de cada uma das partes do docu-
mento de patente?

Para responder a essa questdo, cada uma das partes de um documento de
patente sera explicada detalhadamente.

Para exemplificar, serao utilizados dois documentos de patente: a Patente
US 6359196, depositada nos Estados Unidos em 23/9/1999, e intitulada
“Germination-Specific Plant Promoters”, e o Pedido de Patente
PI0006399-1, depositado no Brasil em 20/12/2000, e intitulado “Processo
de secagem acelerada de madeira baseado nas suas propriedades
reolégicas” (US 6910284). Os documentos completos podem ser acessados
na pagina do USPTO, conforme descrito no Capitulo 4 desta obra.

O que é Relatério Descritivo?

Como o préprio nome diz, € o documento que descreve, com detalhes, a
invencao. O Relatério Descritivo devera referir-se a uma Unica invencao,
ou a um grupo de invencgoes inter-relacionadas, contanto que constituam
um sé conceito inventivo. Por exemplo, na patente US6359196, o objeto
principal da invencao consiste nas seqiiéncias promotoras de DNA capazes
de conferir a expressao especifica para a germinagcdao de um gene no
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tecido vegetal; porém, existe um grupo de invencdes que estao inter-
relacionadas formando um Unico conceito inventivo:

- Sequiéncia de DNA dos promotores;

- Constructo de expressao, compreendendo o promotor ligado a seqiiéncia de
acido nucléico codificando uma proteina heteréloga;

- Vetor recombinante compreendendo o constructo de expresséao;

- Método de transformacao de plantas utilizando o vetor recombinante;

- Células vegetais, tecidos vegetais e plantas transformadas com o vetor
recombinante.

No caso da patente PIO006399, o conceito inventivo trata de um processo
de secagem industrial acelerada, baseado nas propriedades reolégicas da
madeira, porém, o material obtido por meio de tal processo também esta
inter-relacionado com o conceito inventivo da tecnologia, €, portanto, pode
ser protegido junto com a invencgao.

O Relatério Descritivo da invencdo nao comporta dois conceitos inventivos,
como reivindicar a sequUéncia do promotor e, ao mesmo tempo, de um gene
especifico que se deseja expressar em plantas. A protecao desses dois
conceitos devera ser realizada em dois pedidos de patentes diferentes.

O Relatério é composto por: “Titulo”, “Campo da Invencao”, “Fundamen-
tos da Invencao”, “Sumario da Invencao”, “Breve Descricdo dos Dese-
nhos” (quando houver) e “Descricao Detalhada da Invencao”.

Como deve ser interpretada cada uma das partes do
Relatério Descritivo?

O “Titulo” deve ser conciso e ser escolhido de modo a expressar a natureza
da invencado sem, no entanto, conter expressoes definidoras de limitacdes.

O item “Campo da Invencao” sintetiza o cerne da invencao, ou seja, a
principal caracteristica da invencao, podendo estar aliada a sua principal

aplicacao.

A parte denominada “Fundamentos da Invencao” descreve o histérico da
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tecnologia, ou seja, aponta os principais documentos relacionados a
tecnologia que estao revelados ao publico. Esse campo, que se assemelha
muito a “Introducéao/revisao bibliografica” dos trabalhos cientificos, deve
mostrar as principais desvantagens das tecnologias que estdo reveladas e
destacar as vantagens da invencao que se deseja proteger. Para tornar
mais evidente o aperfeicoamento que esta sendo introduzido pela invencao
ou o modelo de utilidade no estoque do conhecimento, é importante citar,
nesse campo, os principais documentos cientificos e de patente que
reflitam o estado da técnica em que se insere o objeto do pedido de
protecao.

O “Sumdrio da Invencado” descreve sucintamente todas as concretizacoes
da invencao, ou seja, resume 0s principais pontos da invencao que se
deseja proteger. Por exemplo: um produto, que pode ser uma formulacao;
um processo para obtencao desse produto; e uma composicao envolvendo
o produto. Outro exemplo: a protecdo para um processo e seu uso, Como
mostrado na figura abaixo:

5 SUMARIO D TVEHC A0

0 chjetivo da preserte eengio & wmn processo de secagem aceletads da madeirs,
capaz de cer utilizado para todas as espécies e de martsr Ftacta a gualidade da madeira
cocd, 1o qual s temperahory do sictena & mardida e o valor que se encorere derdro da
faina de tevmpershors de trawsisio wies, por periodo de tavpo sproprisds pars que seja

10 alcamgado o teor de enidade de nterecce namadedra.

A& corvTetizacio preferida da preserte Foeergio diz respeito s mn processo de
secagem aceletado da madeirs baceado nas propriedades reabgicas da means, onde faiva
de traneicio vires da ligping ¢ enpregads cooro agente de relaeacio das tereBes Teciduaic
de escimerto das drvores & do processo de secagen

15 Adiciorabrents o emprego do processo da presente frengio Proporciona redagio
significativa do terrpo de secagem ¢ Tedugio de defeitos am conseqitineia da maratengio
da fhaides rmoleolsr.

O campo “Breve Descricao das Figuras” relaciona todos os desenhos ou
figuras apresentados na invencao por meio de descricGes objetivas (legen-
das). Os Desenhos/Figuras sao explicados detalhadamente apenas na
“Descricao Detalhada da Invencao”. Esse item nao é obrigatério, mas
serve para elucidar a invencao.
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A “Descricao Detalhada da Invencao” deve descrever detalhadamente a
invencao, assim como sua melhor forma de execucéao e formas alternati-
vas. Todas as possibilidades de utilizacdo da invencao deverao ser esgota-
das, para que a protecao nao fique limitada. Portanto, os fatores mais
importantes da Descricao Detalhada da Invencéao sao:

- Satisfazer ao requisito de suficiéncia descritiva, ou seja, apresentar uma
descricao completa, clara e concisa, de forma a possibilitar que um técnico
no assunto a que se refere a invencao possa produzi-la e uséa-la;

- Estabelecer nitida distincdo entre a informacéao que ja esté divulgada e a
invencao, nao so para efeito de confirmacao do aspecto da novidade,
como também para a comprovacao de que a inventividade ndao aconteceu
de forma 6bvia, a partir dos conhecimentos ja divulgados;

- Detalhar a melhor forma de execucédo da invencéo, segundo sugestéo do
inventor, possibilitando a sua repeticdo sem a necessidade de realizar muita
experimentacéo.

A “Descricao Detalhada da Invencao” pode conter as definicbes de termos
que serao utilizados na descricao e nas reivindicacdes. Essa descricao
engloba os seguintes itens de um artigo cientifico: “Objetivos”, “Materiais
e Métodos”, “Resultados” e “Discussao”. Também fara parte deste item a
indicacao de todas as possibilidades de execucao da invencao, para
ampliar o escopo de protecao. A melhor forma de execucao da invengao
pode vir descrita no subitem “Exemplo”, e se assemelha muito ao item
“Materiais e Métodos” de um artigo cientifico.

O relatdrio descritivo poderad conter um ou mais exemplos, conforme a
necessidade da invencao. Os exemplos, com sua praticidade, prestam-se a
mostrar que a invengcao nao existe somente no campo das idéias, mas foi
concretizada em experimentos laboratoriais e em campo.

Esta é a parte mais importante de um Relatério Descritivo, pois da suporte
tanto a elaboracao das reivindicacoes, ou seja, do que seréa protegido,
quanto a defesa do pedido perante os examinadores de patente.
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No que consistem as Reivindicacdes?

Reivindicacdes sdo, como o nome diz, requerimentos elaborados principal-
mente pelo especialista em patentes, por conta da complexidade de
fatores envolvidos na sua elaboracao, que sao especificos de um pedido de
patente. Muitas vezes, o especialista poderad contar com o apoio do inven-
tor para saber, por exemplo, se as faixas de valores respeitam os
parametros corretos para a realizacao da invencao.

As reivindicacdes deverao ser fundamentadas no relatério descritivo,
caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e
preciso, a matéria objeto da protecao. A extensao da protecado conferida
pela patente sera determinada pelo teor das reivindicacodes, interpretado
com base no relatdrio descritivo e nos desenhos. Em outras palavras, s se
pode pedir protecao ou fazer reivindicacao sobre o contetdo do relatério
descritivo.

Mais uma vez, chama-se a atencéao para a importancia do material que
sera enviado pelo inventor para a composicao do relatério descritivo, pois
sera por meio das informacdes contidas no relatério que as reivindicacdes
poderao ser construidas, de forma a conferir protecdo mais ampla possivel
ao objeto da invencao.

As reivindicacdes podem ser de dois tipos: independentes e dependentes.
As independentes definem a invencao por meio das suas caracteristicas
essenciais, que devem ser extensiveis a todas as possibilidades de executar
a invencao. As dependentes apresentam detalhes especificos da invencéao,
ja definidos, de forma mais ampla, em reivindicacdes independentes, ou
outras reivindicacdes dependentes mais abrangentes.

Em outras palavras, as reivindicacoes independentes definem a invencao
em termos gerais, abrangendo toda a invencéao. J4 as reivindicacdes
dependentes apresentam restricoes aos aspectos que definem a invencao.
Por exemplo: se a invencao for uma composicado a base de um microrganis-
mo para controle biolégico, esse contelldo apareceria na reivindicacao
independente, enquanto a definicdo de que esse agente seria uma bactéria
Bacillus thuringiensis constaria da reivindicacdao dependente.
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Ou entdo: se a patente diz respeito a um equipamento para uso na agricul-
tura, suas caracteristicas gerais seriam solicitadas nas reivindicacoes
independentes; enquanto as restricoes quanto ao material a ser feito ou as
dimensodes seriam registradas em reivindicacoes dependentes.

No caso de Modelos de Utilidade, deve ser apresentada uma reivindicacao
independente, que deve conter todos os elementos novos do modelo. Em
situacdes especiais, podera conter reivindicacdes dependentes.

As reivindicacbes de um Unico pedido podem ser diferentes, conforme as
leis de cada pais. Por exemplo, no Brasil, ndo é possivel o patenteamento
de um gene, mas isso é permitido nos Estados Unidos. Portanto, é possivel
que, no mesmo pedido, quando depositado nos Estados Unidos, seja acres-
centada a reivindicacao sobre o gene, em conformidade com a lei america-
na. Apesar de, no Brasil, ndo ser possivel a protecao de parte ou todo de
seres vivos naturais e materiais biolégicos encontrados na natureza, ou
ainda que dela isolados (Art.10, Lei N° 9.729 de 14 de maio de 1996),
pode-se realizar a protecao de sequiéncias génicas através de construcoes
génicas ou vetores recombinantes ou ainda solicitar a protecdo de compo-
sicoes contendo material biolégico encontrado na natureza, desde que
atendam aos requisitos de patenteabilidade.

O que sao Figuras ou Desenhos?

“Figuras ou Desenhos” sao fotografias, fluxogramas, diagramas e esque-
mas graficos, e devem ter tracos firmes, uniformes e, de preferéncia, nao
apresentar cores. As figuras devem ser isentas de textos, rubricas ou
timbres, podendo conter apenas termos indicativos (tais como: “agua”,
“vapor d’agua”, “aberto”, “fechado”, etc.) e palavras-chave, no caso de
circuitos elétricos, diagramas em bloco, fluxogramas e graficos. O emprego
de desenhos torna evidente um ou mais aspectos inventivos. Por exemplo,
no caso da Patente US6359196, ¢ ilustrado um gel de Southern blot para
a visualizacao do nidmero de moléculas de DNA integradas no genoma da
planta. J4 no caso do Pedido de Patente PIO006399-1, é ilustrado um
secador industrial de madeira e a técnica protegida na invencao para a
medicao da temperatura no interior da madeira durante o processo de
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secagem. Todos os desenhos devem ser executados com precisdo e em
escala que possibilite a reducao com definicdo de detalhes; devem também
conter sinais de referéncia que constem do relatério descritivo. Sado
apresentados na forma de anexos, com numeracao seqliencial e indepen-
dente da numeracao do relatério descritivo.

O que é Resumo?

Resumo é um sumario do que foi exposto no relatério descritivo, nas
reivindicacdes e nos desenhos. O resumo devera servir de instrumento
eficaz de pré-selecao para fins de pesquisa em determinado setor técnico,
especialmente para ajudar o buscador a decidir quanto a conveniéncia de
consultar o documento na integra. Essa parte do pedido de patente servira
tanto para que o consulente verifique o objeto da invencéao e a pertinéncia
de analisa-lo a fundo, quanto para o marketing da tecnologia, isto é, para
atrair possiveis investidores. Por isso, deve ser elaborado com muita
precisdo. Geralmente, no resumo, sdo inseridas as principais
concretizacoes da invencao, juntamente com a principal aplicacdo dessas
concretizagoes.

A folha de rosto da patente US6359196 traz o resumo da invencgao:

(57) ABSTRACT

Tissue-specific regulatory sequences, including promoters
from barley (Hordeum valgare) genes encoding
ci-glucosidase and cystatin-1 (cvsteine protease inhibitor)
have been identificd and isolated. The gene promoicrs have
particular utility in directing high level, germination pre-
ferred expression of heterologous proteins that  impart
increased agromomic and malting characteristics o a given
plant. [n addition, the invention relates to methods of
producing transgenic plants by using chimeric genes, cas-
sette vectors, kits, cells and methods comprising the pro-
moter and signal sequence coding region of the gene for
harlev a-glucosidase and the pene for barley cystatin-1.
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llustracdo de resumo do Pedido de Patente PIOO06399-1:

RESTRIO

FROCESSODE SECAGEM ACELERADADE MADETRA BASEATID NAS SUAS
PROPRIEDADES REOLOGICAS

0 objetivo da presevte frmengio & mm processo de secagem acelerada da madeira,
5 capas de ser utilizadn paratodss s espécies e de marter kitacts 3 qualidade da madeirs
ceca, 0 quala tenpersbmra do sictana & maodids am o valor que se encondme detro da
faivwa de ternpershma de traneicio vires, por periodn de tavpo spropriads para que seja
alcangado o teor de wnidade de fteresse narmadeira.
Trata-ce de mn processo de secagern acelerado da madeirs baceado nas
10 propriedades meoligicss thigm 0 stiras) da meama, onde fuixa de traneifo
witrea da Hamia ¢ enyregada comno agerte de relawacio ou nemralizacio das tensdes
Tesichiic de mescimento das drvores e do processo de secazemn, O cortrole do processo é
mealimade @ patic do mendoromerto das tenpershmas da madeita con o gwdlie de
tenmnpares colocados ao lorgo das pecas .
15 Adiciomabkerte o emprezn do processo da preserte froeengio proporcions Tedagio
significativa dotenpo de secagem e Tedugio de defeitos wn conseqiténeia da marotencio
da fhidex moleoilar.

O que é Listagem de Seqiiéncias?

Todo pedido de patente que descreva uma seqliéncia de nucleotideos, ou
aminodacidos, ou ambos, devera conter — além do relatério descritivo, das
reivindicacdes, do desenho e do resumo — uma secao separada, chamada
“Listagem de Sequéncias”. Esse documento devera conter:

- Informacdes gerais com relacédo ao pedido de patente;

- Informacdes gerais com relacéo a seqiiéncia;

- Todas as seqliéncias ou parte de seqliéncias descritas no pedido, identificadas
separadamente por um numero (SEQ ID NO...).

O numero identificador da seqliéncia na listagem de seqiiéncias é condicao
imprescindivel para que as seqliéncias sejam referenciadas, por meio deles,
no pedido de patente.

A patente US 6359196 traz exemplos de seqliéncias listadas dos promoto-
res e suas informacoes, como a SEQ ID NO 1.
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Conforme foi visto nesta secao, a elaboracdo do pedido de patente é
essencial para se obter uma protecao adequada para a invencgao, evitando
perda de objetivo por auséncia de informacdes, ou abordagens incorretas
de informacgdes sobre a tecnologia. Uma elaboracao bem feita pode trazer
informacgdes valiosas para o desenvolvimento tecnolégico no mundo, além
de colaborar significativamente para o fortalecimento tecnoldgico do pais.

Pedidos de patente mal elaborados representam prejuizo para os
depositantes, para os 6rgaos encarregados do exame para efeitos de
concessao de patente e para terceiras partes (concorréncia, instituicoes
de pesquisa, etc). Por exemplo, reivindicagdes imprecisas, solicitacao de
direitos exclusivos mal definidos, descricGes carentes de unicidade, conjun-
tos de reivindicacdes que mais dissimulam a invencao do que a evidenci-
am, invengdes mal descritas, reivindicagcdes cujos parametros, em exagero,
possam confundir seu real objeto, contribuindo para contrariar a idéia de
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que “a concessao de uma patente é a recompensa pela revelacdo de uma
invencao para a sociedade”. Essa pratica, seguramente, serd negada pelos
6rgaos governamentais encarregados de conceder privilégios que envolvam
o estabelecimento de monopdlio.

7 - Deposito de Material Bioldgico

Conforme ja citado, para invencoes cujo conceito inventivo implica materi-
al biolégico que ndo pode ser descrito completamente no Relatério Descri-
tivo e que nao esteja acessivel ao publico, é exigido o depdsito de material
biolégico.

O depésito de material biolégico serve para complementar as informacoes
contidas no relatério descritivo, tais como a identificacdo do material
biolégico (cepa, plasmideo, vetores, entre outros) e suas principais caracte-
risticas (condicoes de crescimento do microrganismo, seqliéncia de
nucleotideo e/ou aminoécido, técnica de isolamento do material, entre
outros). Mais que isso, o depdsito do material biolégico serve como um
“testemunho” ou uma “prova” de que a invencao apresenta as caracteristi-
cas descritas no relatério, para o caso de que seja apresentada alguma
contestacao posterior com relacéo as propriedades dos produtos da
invencao relacionados com o material biolégico. Nesses casos particulares,
o relatério devera apresentar o nimero de depdsito do material bioldgico
na Instituicao Depositaria.

Como fazer o Depésito de Material Bioldgico?

O depdsito do material biolégico, essencial a realizacao pratica do objeto
do pedido de patente, € feito em Instituicdo Depositaria Internacional
Reconhecida (International Depository Authority — IDA), de acordo com o
estabelecido no Tratado de Budapeste (tratado internacional que regula-
menta questoes relativas a depdsitos de materiais biolégicos). O depdsito
de material biolégico deve ser efetuado pelo menos nos trés meses anterio-
res ao pedido de patente. Esse € o tempo requerido para a tramitacdo do
processo nas instituicdes depositarias.
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No Brasil, ainda ndo ha uma instituicdao como a IDA; portanto, é necessario
efetuar o depdsito de material biolégico em instituicdo similar sediada no
exterior.

As Instituicdes Depositarias mais conhecidas sao:

- Estados Unidos: American Type Culture Collection (ATCC), e a Agricultural
Research Service Culture Collection (Northern Regional Laboratories —
NRRL);

- Russia: All-Union Scientific Center of Antibiotics (VNIIA);

- Bélgica: Belgian Coordinated of Microorganisms (BCCM);

- Franca: Collection Nationale de Cultures de Micro-organisms (CNCM);

- Inglaterra: European Collection of Animal Cell Cultures (ECACC);

- Japao: National Institute of Bioscience and Human Technology (NIBHT).

Quais sdo os documentos necessarios para um deposi-
to de material biolégico?

Parte dos documentos necessarios para o depdsito é fornecida pela IDA.
Quanto as exigéncias, elas variam por pais, pelo material a ser enviado,
entre outros.

De maneira geral, os documentos necessarios para um depésito de materi-
al biolégico relativo a um pedido de patente brasileiro sao:

- Formuléario da Instituicao Depositéria preenchido;

- Declaracéo do depositante e do inventor de que o material ndo é perigoso ao
meio ambiente ou a saude;

- Commercial Invoice, caracterizando o material a ser enviado para o exterior e o
valor do material;

- Nota fiscal do valor do material a ser enviado;

- Autorizacdo da Anvisa.

Cumpre salientar que o formulario devera ser enviado em primeiro lugar
para a instituicao correspondente, para que ela possa avaliar a pertinéncia
de uma autorizacao especifica; por exemplo, no caso de material que
possa ser considerado perigoso para o meio ambiente. Procedida a avalia-
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cdo prévia da instituicdo, todos os documentos acima relacionados deve-
rdo ser enviados junto com as amostras armazenadas, de acordo com o
estipulado pela Instituicdo Depositaria.

Quando o material bioldgico ficara disponivel ao publico?
A disponibilidade de culturas, depositadas de acordo com o Tratado de
Budapeste, depende do pais no qual tenha sido depositado o pedido de
patente. Nos Estados Unidos, por exemplo, as culturas depositadas tornam-
se disponiveis somente apds a concessao da patente americana. No
entanto, no caso de ter sido publicado um pedido de patente europeu
correspondente a cultura depositada, esta se torna disponivel sob certas
condicdes, apds a data de publicacao do pedido EP (pedido depositado na
Reparticdo de Patentes Européia — EPO). Desse modo, como ha variacdes,
cada caso deve ser analisado separadamente, de acordo com as regras do
pais em questao.

Que exigéncias o Tratado de Budapeste estabelece para
a aceitacao de um material biolégico?

Para a aceitacado do depdsito de material biolégico, de acordo com o
Tratado de Budapeste, sao feitas as seguintes exigéncias:

- Designar a cepa ou o material biolégico por meio de nimeros, simbolos ou
nomes;

- Caracterizar o material biolégico (nome cientifico completo, localizacdo geografi-
ca, origem de isolamento, etc.);

- Indicar se o depdsito € uma mistura de microorganismos ou de células;

- Fornecer detalhes relativos a forma de cultivo, ao teste de viabilidade e de
armazenamento do material e, no caso de se tratar de mistura, fazer a
descricao dos componentes;

- Informar se o material pode representar um agente patogénico aos animais, ao
homem e as plantas ou ao meio ambiente em geral. Se apresentar alguma
patogenicidade, relatar o nivel de biosseguranca recomendado durante o
trabalho com o material a ser depositado;

- Concordar com a nao-retirada do depdsito durante o periodo de 30 anos,
mesmo se o pedido de patente for abandonado;

- Enviar a quantidade de frascos de amostra requerida pela IDA;
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- Pagar a taxa exigida em uma sé cota. A ATCC (American Type Culture
Collection — USA), por exemplo, cobra atualmente uma taxa de US$
2.500 por material, para armazenamento e informacédo do nimero do
depdsito.

Segundo o Tratado de Budapeste, o material biolégico depositado em uma

IDA deve permanecer viavel por um periodo de 5 anos apds a mais recente

retirada de amostra, fornecida ao requisitante que a requeira, e por pelo

menos 30 anos da data de depdsito, e sob condicdes que garantam a

acessibilidade do publico ao material biolégico, durante a vigéncia do

pedido de patente.

E vantajoso fazer um depésito de acordo com o Trata-
do de Budapeste?
O Tratado de Budapeste oferece vérias vantagens, a saber:

- Eliminacdo ou limitacao da multiplicidade de depdsitos de culturas, o que reduz
muito os gastos com o depdsito, j& que um Unico depdsito em uma IDA é
suficiente para a realizacao de procedimentos em matéria de patentes
perante os demais érgaos oficiais de patentes dos paises signatérios do
Tratado (taxa Unica);

- Aceitacao do depdsito em todos os paises signatarios ou nao do Tratado (o
Brasil ainda nao é signatario);

- Fornecimento de maior seguranca ao depédsito de material bioldgico, uma vez
que as InstituicGes Depositarias passam por uma série de avaliacdes antes
de serem aprovadas como tal.

Que tipo de material pode ser depositado?

Segundo o Tratado de Budapeste, o material que pode ser depositado, em
linhas gerais, é aquele capaz de auto-replicacao, seja diretamente, seja
apds sua insercao em um hospedeiro, como é o caso dos vetores
(plasmideos ou fagos). O que realmente determina o tipo de material a ser
aceito por uma determinada IDA sdo as condicdes de seguranca bioldgica
e a capacitacao técnica (pessoal especializado e equipamentos) proporcio-
nada pela Instituicao.
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Qual a quantidade de material que deve ser enviada
para a Instituicao Depositaria?

Essa quantidade vai depender da Instituicdo Depositaria e do material a ser
depositado. No caso da ATCC, a quantidade de material podera ser:

- Microorganismos, tais como bactérias (contendo ou nao plasmideo),
bacteriéfagos, fungos, algas, leveduras e protozoarios: 25 frascos de
amostras congeladas ou liofilizadas (0,5 mL, cada um);

- Mistura de células: 25 frascos de amostras congeladas ou liofilizadas (0,5 mL,
cada um);

- Linhagens celulares e hibridomas: 25 frascos de amostras congeladas (2 a 6
milhdes de células, cada um);

- Seqliéncias multiplas (méaximo de 10 seqliéncias/depdsito): 25 frascos (100
ng, cada um);

- Plasmideos e vetores (DNA purificado, bibliotecas e material genémico associa-
do): 25 frascos (100 ng, cada um);

- Virus de plantas e animais: 25 frascos de amostras congeladas ou liofilizadas
(1 mL, cada um);

- Embrides: 25 amostras congeladas (12 embriGes constituem 1 amostra);

- Cultura de tecido de planta (tecido de calo, preferencialmente semente): 25
amostras congeladas;

- Sementes: 2.500 sementes (100 pacotes rotulados com 25 sementes, cada
um).

E importante lembrar que todo material biolégico de pedido brasileiro a ser
depositado em instituicdo internacional devera receber uma autorizacéao da
Anvisa antes de se fazer o depdsito. Além disso, o material devera estar
bem acondicionado, de forma que consiga chegar em condicdes viaveis a
Instituicdo Depositdria. O material, em geral, leva de 4 a 5 dias para
chegar ao seu destino.

Quem realiza o processo de depdsito de material biol6-
gico?

Todo processo de depdsito na Embrapa é realizado pela AIT (Embrapa,
2007). Os especialistas em patente deverdo contar com o auxilio dos
inventores para as informacdes que dizem respeito ao material biolégico,
principalmente para o preenchimento do formulério de depésito.
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Quando é enviado o certificado de depdsito?

O certificado de depdsito é enviado logo depois de o material ter sido
testado e constatado ser vidvel. O certificado conterd o nimero de
depdsito do material e a data em que a instituicdo recebeu o material
biolégico viavel (data de depdsito, para fins de patente). Esse nUmero
devera constar no relatdrio descritivo do pedido de patente.

Quanto tempo demora o teste de viabilidade?

O tempo do teste de viabilidade pode variar, dependendo do tipo de
material que esta sendo testado. Microorganismos e linhagens celulares
podem requerer até 3 semanas para o teste de viabilidade. Virus, tanto de
animal quanto de planta, e cultura de tecidos vegetais podem requerer um
periodo de 3 meses para o teste de viabilidade (ou um periodo ainda maior
em casos excepcionais).

8 - Tramitacao do Pedido de Patente

Introducdo ao Acompanhamento do Pedido de Patente
Embora o(s) inventor(es) ndo tenha(m) responsabilidade pelo acompanha-
mento do pedido de patente depositado, o conhecimento das diferentes
etapas — desde a solicitacao de patente até a sua concessao — é funda-
mental para a disponibilizacao de subsidios em defesa da patenteabilidade
da invencao ou do modelo de utilidade, e da facilitacdo de documentos ou
de material biolégico, no caso de a invencao estar baseada em um novo
microrganismo ou em outro material portador da informacao genética que
se quer proteger.

A existéncia de patente requer a passagem por trés fases principais:

- 1?2 Fase: Depdsito do pedido de patente de invencdo, ou de modelo de
utilidade, ou do Certificado de Adicédo de Invencao;

- 22 Fase: Tramitacado do pedido, desde o depdsito até a concessao da patente;

- 3% Fase: Vigéncia da patente até sua expiracao de, no maximo 20 anos
(patente de invencao), ou de 15 anos (modelo de utilidade), cujo tempo é
contado a partir da data de depdsito.
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PRIMEIRA FASE

Documentos ou Informacdes Anteriores ao Depdsito do
Pedido de Patente no Brasil

Conforme ja mencionado, um relatério descritivo preparado segundo uma
boa técnica, ou seja, descrevendo o estado da técnica e a invencao de
forma clara, objetiva e suficiente, é garantia de redugcdo ao minimo ou de
eliminacao total de exigéncias formais ou técnicas a serem emitidas pelo
INPI durante a tramitacado do pedido.

Para a Embrapa depositar um pedido de patente, o
inventor precisa cumprir alguma formalidade?

Sim, o(s) inventor(es) precisa(m) assinar um documento de cessao dos
direitos sobre a patente para a Embrapa. A Lei de Propriedade Industrial
estabelece que a invencao ou o modelo de utilidade desenvolvidos no
ambito de contrato de trabalho e com os recursos da Empresa lhe perten-
cem. Esse documento para patentes é denominado “Autorizacdo do
Inventor” e pode ser visualizado no Anexo 9.

No caso de um ou mais inventores pertencer a outra empresa ou institui-
cao que nao a Embrapa, ele devera preencher o mesmo tipo de documen-
to, cedendo poderes a empresa ou a instituicdo a qual esteja vinculado
(exceto em casos nos quais a empresa ou a instituicao desistiu da
titularidade da patente).

No caso de co-titularidade, a outra empresa ou instituicao devera firmar
com a Embrapa um “Acordo de Direitos Compartilhados” e fornecer uma
procuracao conferindo poderes a Embrapa para depositar o pedido em seu
nome. Por sua vez, se é a outra parte que se responsabiliza pelo depésito,
entao a Embrapa é que fornece a procuracao (ver Modelo de Procuracao
no Anexo 10). A inexisténcia de procuracao que passe a Embrapa poderes
para realizar o depdsito, ou a terceiro, inviabiliza o depdsito da patente.

Considerando ter a Assessoria de Inovacao Tecnolégica a missao
institucional de representar a Embrapa junto aos 6rgaos de protecao da
Propriedade Intelectual (Embrapa, 2007), inclusive junto ao INPI, o diretor-
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presidente da Embrapa delega, via procuracao, competéncia aos técnicos
da AIT para atuar em seu nome.

Concluido o depésito do pedido de patente, o pesquisa-
dor-inventor é dispensado de participar dos procedi-
mentos de obtencao de patente?

Ao contrario, com o depdsito é que se consolida a interacao entre o
técnico especialista da AlT e o pesquisador-inventor. Apds o depdsito, o
INPI pode emitir parecer de exigéncias formais que, em algumas ocasioes,
nao prescindem da participacao do pesquisador-inventor. A abordagem da
participacao do pesquisador-inventor nessa fase sera feita mais adiante, na
chamada “Segunda Fase”.

Documentos Necessarios para o Depdsito do
Pedido de Patente no Exterior

Se a Embrapa decidir depositar o pedido de patente em
outros paises, qual é a participacao do pesquisador-
inventor nesse processo?

Se a Embrapa decidir por depositar o pedido no exterior, terd o prazo de
até 12 meses, contados da data de depdsito do pedido de patente no
Brasil, para fazé-lo. Esse prazo garante a prioridade da invencao ou modelo
de utilidade sobre qualquer pedido de patente da mesma matéria, apresen-
tado nesse periodo, no(s) pais(es) em que o depdsito do pedido da Embrapa
for efetivado.

Exemplificando, se o pedido da Embrapa foi depositado no Brasil em 3/1/
2004 e depois foi depositado nos Estados Unidos da América em 2/1/2005
(dentro do prazo de prioridade de 12 meses), nenhum pedido de patente da
mesma invencao depositado entre 3/1/2004 e 3/1/2005 (por exemplo, em
3/6/2004) podera anular a novidade do pedido da Embrapa, mesmo que o
requerente da patente seja uma empresa norte-americana. Mais que isso,
a patente, nos Estados Unidos, devera ser concedida para a Embrapa g,
ndo, para a empresa norte-americana.

E no processamento de depdsito do pedido de patente em outros paises
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que a participacao do pesquisador-inventor se torna fundamental. Por
exemplo, antes de tudo, serd procedida a traducao do pedido de patente do
portugués para o inglés, o que sera providenciado pela AIT. Entretanto, a
revisao da terminologia técnica especifica em inglés devera ser feita pelo
pesquisador-inventor, que é a pessoa mais indicada para fazé-lo porque a
conhece a fundo. Outro exemplo: é a necessidade de fornecer todos os
documentos (artigos técnicos, catdlogos, etc.) que foram citados no
relatério descritivo como constituintes do estado da técnica, porque os
6rgaos de propriedade industrial dos paises onde a Embrapa for depositar o
pedido de patente exigem a sua apresentacao, em especial os Estados
Unidos da América, que o faz formalmente (pelo documento IDS -
Information Disclosure Statement).

Em resumo, a participacado do pesquisador-inventor é imprescindivel ao
processo de patenteamento no exterior. Deve ser, porém, esclarecido que a
exigéncia da participacao do pesquisador-inventor nao vai ocupa-lo o tempo
todo, apenas em circunstancias especificas, o que significa que o pesquisa-
dor-inventor ndo deve despender muito do seu tempo nessa tarefa.

SEGUNDA FASE

O pedido de patente é publicado apds 18 meses contados a partir da data
de depdsito. Nesse periodo, o INPI pode formular exigéncias que deverao
ser cumpridas no prazo maximo de 60 dias, dependendo do tipo.

Até 36 meses contados a partir da data de depdsito do pedido, deve ser
requerido o exame técnico do depdsito para efeito de concessao da
patente. O tempo entre a solicitacao e a finalizacdo do exame técnico do
pedido é varidvel e pode levar, no maximo, até 10 anos (patente de inven-
cao) ou 7 anos (patente de modelo de utilidade). Nesse prazo, o INPI
podera: (a) conceder a patente sem fazer quaisquer exigéncias (situacao
mais ou menos rara); (b) fazer exigéncias técnicas e, em alguns casos,
também formais, para colocar o pedido em condicoes de deferimento; (c)
emitir parecer de ciéncia desfavoravel, por considerar a matéria
reivindicada entre as proibicGes da lei (de ocorréncia mais rara), ou com
auséncia de novidade e de atividade inventiva (caso mais comum); e (d)
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emitir parecer de indeferimento (caso bastante raro), ao qual cabe recurso
no prazo de 60 dias.

A visualizacdo desses prazos e dessas ocorréncias é facilitada no esquema
“Tramitacado para concessao de patente no Brasil” (ver Anexo 11).

Que tipo de exigéncias o INPI faz para a concesséo da
patente, e qual é a participacao do pesquisador-inventor
no cumprimento de tais exigéncias?

As exigéncias formais, em geral, sdo cumpridas pelos técnicos especialis-
tas da AlT, dispensando, assim, o precioso tempo do pesquisador-inventor.
Porém, alguns documentos precisam ser assinados pelos inventores, o que
deve ser providenciado rapidamente, tendo em vista que normalmente os
prazos para o cumprimento de exigéncias formais sado curtos.

Em geral, as exigéncias técnicas também sao de facil atendimento. Os
técnicos especialistas da AlIT podem cooperar, encaminhando, ao pesquisa-
dor-inventor, a resposta da Embrapa (elaborada por tais técnicos) para
revisdo. Eis abaixo alguns exemplos de tais exigéncias: (i) retirada de
reivindicacoes sobre matéria excluida de patenteabilidade ou com falta de
novidade; (ii) reformulacao de reivindicacdes para restringir o escopo da
invencao com relacdo a um documento pertinente do estado da técnica,
ou para atender ao estabelecido no ato normativo do INPI especifico dessa
finalidade; (iii) corrigir erros do relatério descritivo, reivindicagoes ou
resumo ou reformulacao de trechos confusos; (iv) reapresentacao de
desenhos seguindo as especificacdes exigidas pelo INPI; e exigéncias
semelhantes.

Na revisao da resposta em cumprimento das exigéncias, o pesquisador-
inventor pode sugerir um texto de defesa para a manutencao de reivindica-
coes que o examinador mandou retirar em vista da existéncia de documen-
to-anterioridade que, pela compreensao do pesquisador-inventor, ndo
anularia a novidade da invencao daquela determinada reivindicacao.

O pesquisador-inventor deve devolver com a prontidao possivel sua revi-
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sdo/contribuicdo, considerando que o prazo para o cumprimento das
exigéncias é de 90 dias, contados a partir da data de sua publicacao.
Apesar de parecer um prazo razoavel, o atendimento a todas as atividades
e a todos os pedidos de patente depositados e a serem depositados pela
Embrapa requer um gerenciamento muito eficiente, especialmente no
estabelecimento de prioridades.

Em que consiste o “parecer de ciéncia” emitido pelo
INPI, e como o pesquisador-inventor pode contribuir
para a defesa da invencao?

O parecer de ciéncia representa um posicionamento desfavoravel do INPI
em relacdo a concessao da patente, mas também uma oportunidade de a
Embrapa demonstrar que, ao contrario da opinido do examinador, a inven-
cao reivindicada atende aos requisitos de patenteabilidade.

Ha varios motivos aos quais o examinador pode recorrer para embasar
uma opinido desfavoravel. Sao eles:

(a) A matéria reivindicada nao é patentedvel; por exemplo, uma planta ou
parte de planta, ou um material encontrado na natureza, como um gene
natural de um organismo para exercer determinada atividade biolégica.

(b) A invencdo nao apresenta novidade, ou por ter sido revelada anterior-
mente (muitas vezes pelo préprio inventor), ou por ser idéntica ao produto
ou ao processo conhecido do estado da técnica, normalmente descrito em
documento de patente citado pelo examinador.

(c) A'invencao nao apresenta atividade inventiva quando comparada com
produtos ou processos descritos em parte de documento, em dois ou mais
documentos (freqlientemente até quatro), que, tomados em conjunto,
constituem a invencao, sem que tenha sido detectado efeito técnico
surpreendente.

(d) A invencao esta insuficientemente descrita, de tal forma que aquilo que
é revelado no relatdrio descritivo estd contido no estado da técnica.
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Contestar com argumentos técnicos consistentes a falta de novidade ou
de atividade inventiva, em especial esta ultima, é tarefa que exige profun-
do conhecimento da invencao, em todos os seus aspectos, e também do
estado da técnica especifico. O técnico especialista da AIT em geral tem
que entender o raciocinio do examinador e desfazer sua légica, estabele-
cendo uma contra-argumentacao a cada ponto indicado pelo examinador.
Portanto, é essencial a participacdo do pesquisador-inventor na construcao
da argumentacao técnica especifica, especialmente no caso em que a
invencao é complexa e exige um conhecimento multidisciplinar; por
exemplo, um bioinseticida baseado em produto obtido por biologia
molecular.

Especialmente nesse caso, a interacao entre o técnico especialista da AIT
e o pesquisador-inventor tem que ser muito eficaz, porque o prazo para
apresentar a defesa da invencao é o mesmo daquele do cumprimento de
exigéncias, ou seja, 90 dias contados a partir da publicacdo do parecer de
ciéncia. Portanto, o pesquisador-inventor tem que responder prontamente,
com a revisao ou o fornecimento de informacgdes solicitadas pelo técnico
especialista da AlT.

O pesquisador-inventor recebe comunicacao sobre a
concessdo da patente? A Assessoria de Inovacao
Tecnoldgica da Embrapa envia cépia da patente para o
pesquisador-inventor?

Sim, o pesquisador-inventor recebe comunicagao sobre a concessao da
patente na qual ele € nomeado como inventor, e pode, portanto, solicitar
cOpia para seus arquivos.

TERCEIRA FASE

Manutencao da Patente
Monitoramento para Evitar a Violacao da Patente

Apds a concessao, a patente pode estar sujeita ao processo de anulagao,
tanto na instancia do INPI quanto na instancia judicial. Nessa fase, mais do
que nunca, é essencial a interacdo entre o especialista da AlT responsavel
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pela tecnologia e o pesquisador-inventor, para garantir uma boa defesa da
manutencao da patente e, conseqlientemente, a preservacao do investi-
mento feito na protecao da invencao ou do modelo de utilidade.

As razoes para terceiros questionarem a concessao da patente, recorrendo
a processo de nulidade, sdo basicamente as mesmas mencionadas acima
com relacado ao parecer de ciéncia.

E evidente que a complexidade aumenta a medida que a garantia de
protecdo vai se concretizando. Muitas vezes, é necessario focalizar
minucias da invencdo nao antes apontadas, visando desmontar a linha de
ataque do requerente da anulacao. Por isso, a contribuicdo do pesquisador-
inventor deve ser mais ativa, mais intensa, porém sempre sob a orientacao
do técnico especialista da AlT.

Finalmente, deve ser esclarecido que o que foi explicado nos itens “Segun-
da Fase” e “Terceira Fase”, particularizando a tramitacao do pedido de
patente e a anulacao da patente, respectivamente, no Brasil, serve para os
pedidos depositados e as patentes da Embrapa concedidas em outros
paises. Merece mencao especial o exame dos pedidos de patente deposita-
dos nos Estados Unidos da América, cuja tramitacao é particularmente
dificil, em virtude da complexidade da legislacdo daquele pais.

Uma acao importante a ser implementada ou amplificada pela Embrapa é o
monitoramento das patentes de sua propriedade — vigentes no Brasil e no
exterior —, para evitar a sua violacado. Isso exige um constante acompa-
nhamento da concorréncia, para “vigiar” o respeito as invencdes protegi-
das, o que pode ser feito pela anédlise dos produtos no mercado e pelas
solicitacoes de patente feitas pelos concorrentes. Essa acao pode ser feita
também pelo préprio inventor, que, ao dar continuidade a sua pesquisa,
mantém-se obrigatoriamente informado sobre os acontecimentos em sua
area de atuacdo. Caso ele descubra alguma violacao ou suspeite de
qualquer irregularidade, a questao deve ser encaminhada a Assessoria de
Inovacao Tecnoldgica da Embrapa, para as providéncias cabiveis.
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Glossario de

Siglas

AIT Assessoria de Inovacao https://intranet.embrapa.br/
Tecnoldgica administracao_geral/organizacao/
organogramas/ait/ait
ANVISA | Agéncia Nacional de www.anvisa.gov.br
Vigilancia Sanitéria
EPO Escritério Europeu de http://ep.espacenet.com
patentes (European Patent
Office)
IDA International Depositary Exemplo
Authority ATCC - USA: www.atcc.org
INPI Instituto Nacional da www.inpi.gov.br
Propriedade Industrial
IPC International Patent http://www.wipo.int/
Classification classifications/ipc/en
Link disponivel em:
www.inpi.gov.br
OMPI Organizacao Mundial da WWW.Wipo.int
Propriedade Intelectual
SNPC Servico Nacional de www.agricultura.gov.br
Protecao de Cultivares
USPTO | United States Patent and WWwWw.uspto.gov
Trade Office
WIPO World Intellectual Property | www.wipo.int

Organization
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Anexo 1

TERMO DE COMPROMISSO DE CONFIDENCIALIDADE

QUE ENTRE S| CELEBRAM A EMPRESA BRASILEIRA DE

PESQUISA AGROPECUARIA — EMBRAPA E A EMIPRESA
, NA FORMA ABAIXO:

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria —
Embrapa, empresa publica federal, vinculada ao Ministério da Agricultura,
Pecuéria e Abastecimento, instituida por forca no disposto na Lei 5.851, de
07.12.72, Estatuto aprovado pelo Decreto n° 2.291, de 04.08.97, por
intermédio de sua unidade inscrita no CNPJ/MF sob o
n° , sediada em , No ,

neste ato representada pelo seu Chefe Geral,
portador da C.l. n° e do CPF n°
doravante denominada simplesmente EMBRAPA e, de outro lado, a

empresa , doravante denominada simplesmente

, por intermédio de seus diretores: ,
(nacionalidade), (estado civil), (profissao), inscrito no RG sob o n° ,
(6rgao expedidor), (data de expedicao) e no CPF/MF sob n n°® ,
residente e domiciliado em (cidade/Estado), (endereco), e ,
(nacionalidade), (estado civil), (profissdo), inscrito no RG sob o n°

, (6rgao expedidor), (data de expedicdo) e no CPF/MF sob n n°
, residente e domiciliado em (cidade/Estado), (endereco),
doravante designada ;

CONSIDERANDO que a Embrapa e a tem indicado interesse
mutuo de aprofundar discussbes com o propdsito de avaliarem a
possibilidade de colaboracao Pesquisa na area de ;

CONSIDERANDO que para o avanco das tratativas necessario se faz que a
Embrapa disponibilize acesso aos (gerente, diretores, pesquisadores) da

informacdes técnicas desenvolvidas pela Embrapa pertinentes a
pesquisa acima mencionada;
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CONSIDERANDO que a informacgdes a serem disponibilizadas pela Embrapa
devem ser tratadas de forma sigilosa com o objetivo de permitir @ Embrapa a

eventual exploracdo comercial dos produtos que venham a ser obtidos da a
partir das informacdoes Reveladas por forca deste Termo;

CONSIDERANDO que as partes ora contratantes se declaram plena e
legalmente autorizadas a celebrar o presente Termo de Compromisso de

Confidencialidade;

RESOLVEM celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE CONFIDEN-
CIALIDADE, que sera regido pelas seguintes cldusulas e condicoes:

1. O presente Termo tem por objeto a confidencialidade que a

fica obrigada a guardar em relacdo a toda e

qualquer informacgao técnica disponibilizada pela Embrapa, em

reunido realizada nesta data

1.1.

1.2.

2.1

2.2

2.3

As Partes reconhecem que a informacao fornecida é
necessdria e suficiente a consecucao do objeto deste
Termo.

A informacao fornecida pela Embrapa seré identificada
em um Anexo, o qual apés devidamente assinado pelas
partes, permanecerd em posse e guarda da Embrapa.

devera:
nao revelar a terceiros as informacgdes disponiblizadas
pela Embrapa sem autorizagcdo prévia por escrito da
Embrapa;
nao usar as informacdes disponibilizadas pela Embrapa
com objetivo de isoladamente executar projeto de
pesquisa semelhante;
limitar o acesso a informacéao recebida sob este Termo
aos seus funcionarios, empregados e consultores que
tiverem real necessidade da informacdo para os
propdsitos de definicdo do estabelecimento ou nao de
parceria com a Embrapa os quais devem ser informados
sobre as condicoes estipuladas neste Termo;
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A assume a condicdo de Unica e exclusiva
responsavel pela quebra de sigilo ou utilizacdo de parte ou todo da
informacao disponibilizada pela Embrapa que venha a ocorrer em
face de ato ou omissdao de qualquer de seus empregados,

administradores, prepostos, bem como terceiros de sua confianca
e representantes.

As obrigacOes estabelecidas sob os paragrafos 1 a 3 deste Termo
nao se aplicardo a informacao na medida em que a
possa demonstrar satisfatoriamente por documentos escritos a
Embrapa que esta informacao:
I. estava em sua posse antes da data de realizacao da reuniao
mencionada neste Termo;
Il. foi ou se tornou de conhecimento publico desde que nao
através de atos ou omissoes de sua parte diretamente ou de
qualquer de seus empregados, prepostos ou terceiros coligados;
lll. tenha sido subseqlientemente comunicada por uma terceira
Parte que nao tenha recebido a informacgéao, diretamente ou
indiretamente da Embrapa;

Aspectos especificos da informacéao revelada ndao deverao ser
incluidos dentro das excecdes mencionadas acima, meramente
por estarem abrangidos por informacdes mais gerais que as
mencionadas nas excecoes.

As obrigacOes estabelecidas deverao expirar dentro de 05 (cinco)
anos a partir da data da assinatura deste Termo.

Pelo descumprimento, total ou parcial, da obrigacao de sigilo
prevista neste Termo, a responderd, civil e
criminalmente, e ficara obrigada pagar a Embrapa indenizacao
referentes a danos emergentes e lucros cessantes.

Este Termo nao deverd ser interpretado como obrigacdo das
Partes em negociarem ou adquirirem qualquer tecnologia ou
direitos uma da outra.

Nenhuma cldusula deste Termo deve ser interpretada como
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outorga ou concessao de qualquer direito, por licenca ou qualquer
outra forma, expressa, implicita ou nao, para qualquer direito
autoral, patente, invencao, descoberta, inovacao ou aperfeicoa-
mento feito, concebido ou adquirido antes ou depois da data de
assinatura deste instrumento.

10. As Partes elegem o Foro da Justica Federal, Secao Judiciaria do
Distrito Federal, para a solucao das questdes oriundas do presente
Termo, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

11. E por estarem assim justas e contratadas, assinam este contrato
em O3 (trés) vias de igual teor e forma, na presenca de 02 (duas)
testemunhas.

Brasilia - DF, de de
Embrapa
Testemunhas:
1. 2.
Nome: Nome:
CPF: CPF:

Obs: sugestao de texto. Sujeito a aprovacao pela Assessoria Juridica - AJU.
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Anexo 2

FORMULARIO SIMPLIFICADO PARA ANALISE DE PATENTEABILIDADE

1 - Tituo DA Pesauisa/PRoJETO:

2 - PARTICIPANTES DA PESQUISA A SEREM NOMEADOS COMO INVENTORES:

a)

Nome e-mail

Instituicdo e Lotacdo (Laboratério/Departamento/Unidade) Telefone para contato

Identidade N°/Orgéo expedidor/Data de emiss&o CPF
Profissao Estado civil
Nacionalidade Naturalidade
Residéncia/Endereco completo Telefone

Vinculo com a instituicdo: ( ) Empregado ( ) Bolsista () Contratado
() Autébnomo () Outros

b)

Nome e-mail

Instituicdo e Lotacdo (Laboratério/Departamento/Unidade) Telefone para contato

Identidade N°/Orgéo expedidor/Data de emiss&o CPF

Profissao Estado civil
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Nacionalidade Naturalidade

Residéncia/Endereco completo Telefone

Vinculo com a instituicdo: ( ) Empregado ( ) Bolsista () Contratado
( ) Autébnomo ( ) Outros

c)

Nome e-mail

Instituicdo e Lotacdo (Laboratério/Departamento/Unidade) Telefone para contato

Identidade N°/Orgédo expedidor/Data de emiss&o CPF
Profissdo Estado civil
Nacionalidade Naturalidade
Residéncia/Endereco completo Telefone

Vinculo com a instituicdo: ( ) Empregado ( ) Bolsista () Contratado
() Autébnomo () Outros

d)

Nome e-mail

Instituicao e Lotacao (Laboratério/Departamento/Unidade) Telefone para contato

Identidade N°/Orgéo expedidor/Data de emiss&o CPF
Profissao Estado civil
Nacionalidade Naturalidade

Residéncia/Endereco completo Telefone
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Vinculo com a instituicdo: ( ) Empregado ( ) Bolsista () Contratado
( ) Autébnomo () Outros

3 - CARACTERIZACAO DA INVENCAO

Descrever a tecnologia de forma resumida

Descrever o problema tecnoldgico que a invencao resolve e as principais
vantagens

Descrever os principais campos de aplicagcao da invencao

4 - A TECNOLOGIA ENVOLVE A UTILIZACAO DE RECURSOS GENETICOS BRASILEIROS?

Em cAso POSITIVO, POSSUI AS AUTORIZAGOES DO CGEN E IBAMA PARA ACESSO?

Relate como se deu a obtencdo do material e anexe cépia dos documentos
legais de autorizacao de acesso.

5 - CoNDICOES EM QUE A INVENCAO FOI GERADA

Descreva se houve parceria da iniciativa privada ou outra, no desenvolvi-
mento da tecnologia. Em caso positivo, ha um contrato estabelecendo a
parceria? Ha algum compromisso assumido com o parceiro, ainda que sem
contrato?

6 - DivuLGgacio DA Pesauisa:
A) Data da concepcao da idéia:
B) Data do inicio dos trabalhos:

ForwmaA pA DivuLGAcAO DA INVENCAO SIM | NAO

a Ja houve revelacao para terceiros ndao empregados da
EMBRAPA?

b. E iminente alguma publicacdo?

¢. Ha documento impresso relacionado com a invencao?
(Tese, artigos cientificos, resumos,etc.)

d. Ja foi revelada sob a forma oral? (Seminario, confe-

réncia, etc.)
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7 - CASO SUA RESPOSTA TENHA SIDO AFIRMATIVA EM ALGUM DOS ITENS DA QUESTAO
ANTERIOR (DIVULGACAO DA INVENCAO) FAVOR FORNECER DATA E LOCAL DA REVELACAO, E
ADICIONE COPIAS DOS DESENHOS OU RESUMOS, MANUSCRITOS, ETC. QUE TENHAM SIDO
DIVULGADOS OU QUE ESTEJAM PRESTES A SER DIVULGADOS.

8 - JA FOI FEITO ALGUM LEVANTAMENTO SOBRE A TECNOLOGIA EM QUESTAO EM BANCO DE
PATENTES? EM CASO POSITIVO INDICAR O NUMERO DAS PATENTES MAIS PROXIMAS

9 - A INVENCAO FOI TESTADA EXPERIMENTALMENTE? EXISTEM DADOS EXPERIMENTAIS
DISPONIVEIS? (EM CASO AFIRMATIVO ANEXAR OS DADOS)

Inventor(es)

Data:

(Assinar)

Pres. do CLPI

Data:
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Anexo 3

FORMULARIO DETALHADO PARA ANALISE DE PATENTEABILIDADE

A. TITULO DA PESQUISA/PROJETO

B. PALAVRAS-CHAVE

Informe as palavras-chaves em portugués e inglés relacionadas ao presente
relatorio.

S o~ WN =

C. DADOS DA(S) INSTITUICAO(OES) ENVOLVIDA(S) NA PESQUISA/PROJETO
Instituicoes

Nome da Instituicdo CPF ou CNPJ
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuéaria 00.348.003/0001-10

1
2
3
4

PARTICIPAGAO DAS INSTITUICOES
Descreva de forma sucinta como cada Instituicdo acima citada contribui
para o desenvolvimento deste invento indicando também a porcentagem de
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participacao de cada Instituicdo em termos de recursos financeiros e/ou
recursos humanos.

D. DADOS DO(S) PARTICIPANTE(S) DA PESQUISA

Os participantes da pesquisa serao posteriormente denominados de invento-
res. A numeracao dos participantes NAO est4 relacionada com o nivel de
importancia.
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PARTICIPANTE 1

NOME COMPLETO:

PROFISSAO:

DADOS PESSOAIS:

Data de nascimento:  Estado civil:  Nacionalidade:  Naturalidade:
Identidade: Orgao expedidor: Data de emisséo: CPF:
Endereco residencial (Rua, Av., etc.): Bairro: CEP:
Cidade/Estado: Telefone residencial:  Telefone celular: Email:

DADOS INSTITUCIONAIS:

Instituicao:

Unidade: Departamento:

Endereco residencial (Rua, Av., etc.): Bairro: CEP:
Cidade/Estado:  Telefone comercial: Email:

Vinculo com [ Pesquisador O TNS [0 Bolsista/Estagiario
a Embrapa: [ Suporte a pesquisa [ Outro:

Vinculo com [ Professor [ Pesquisador [ Bolsista
a Embrapa: [0 Técnico administrativo [0 Aluno de Graduacéo

[0 Aluno de Pés-Graduacao O Outro:
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PARTICIPANTE 2

NOME COMPLETO:

PROFISSAO:

DADOS PESSOAIS:

Data de nascimento:  Estado civil:  Nacionalidade:  Naturalidade:
Identidade: Orgao expedidor: Data de emissao: CPF:
Endereco residencial (Rua, Av., etc.): Bairro: CEP:
Cidade/Estado: Telefone residencial:  Telefone celular: Email:
DADOS INSTITUCIONAIS:

Instituicao:

Unidade: Departamento:

Endereco residencial (Rua, Av., etc.): Bairro: CEP:
Cidade/Estado:  Telefone comercial: Email:

Vinculo com [ Pesquisador O TNS [0 Bolsista/Estagiario

a Embrapa:

Vinculo com [ Professor

a Embrapa:

[0 Aluno de Pés-Graduacao

[ Suporte a pesquisa

[ Técnico administrativo

O Qutro:
[ Pesquisador [ Bolsista
[0 Aluno de Graduacéao

O Outro:
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PARTICIPANTE 3

NOME COMPLETO:

PROFISSAO:

DADOS PESSOAIS:

Data de nascimento:  Estado civil:  Nacionalidade:  Naturalidade:
Identidade: Orgao expedidor: Data de emisséo: CPF:
Endereco residencial (Rua, Av., etc.): Bairro: CEP:
Cidade/Estado: Telefone residencial:  Telefone celular: Email:

DADOS INSTITUCIONAIS:

Instituicao:

Unidade: Departamento:

Endereco residencial (Rua, Av., etc.): Bairro: CEP:
Cidade/Estado:  Telefone comercial: Email:

Vinculo com [ Pesquisador O TNS [0 Bolsista/Estagiario
a Embrapa: [ Suporte a pesquisa [ Outro:

Vinculo com [ Professor [ Pesquisador [ Bolsista
a Embrapa: [0 Técnico administrativo [0 Aluno de Graduacéo

[0 Aluno de Pés-Graduacao O Outro:
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PARTICIPANTE 4

NOME COMPLETO:

PROFISSAO:

DADOS PESSOAIS:

Data de nascimento:  Estado civil:  Nacionalidade:  Naturalidade:
Identidade: Orgao expedidor: Data de emissao: CPF:
Endereco residencial (Rua, Av., etc.): Bairro: CEP:
Cidade/Estado: Telefone residencial:  Telefone celular: Email:
DADOS INSTITUCIONAIS:

Instituicao:

Unidade: Departamento:

Endereco residencial (Rua, Av., etc.): Bairro: CEP:
Cidade/Estado:  Telefone comercial: Email:

Vinculo com [ Pesquisador O TNS [0 Bolsista/Estagiario

a Embrapa:

Vinculo com [ Professor

a Embrapa:

[0 Aluno de Pés-Graduacao

[ Suporte a pesquisa

[ Técnico administrativo

O Qutro:
[ Pesquisador [ Bolsista
[0 Aluno de Graduacéao

O Outro:
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E. DESCRICAO SUCINTA DA TECNOLOGIA

Descrever de forma resumida, maximo de 15 linhas, as principais caracteris-
ticas da tecnologia (indicar os principais campos de aplicacdo e os campos
de aplicacao secundérios da tecnologia).

F. HISTORICO DA TECNOLOGIA

Descrever o que motivou o desenvolvimento que resultou na presente
tecnologia, bem como os principais documentos que reflitam o estado da
técnica ou anterioridade e, se possivel, anexar os materiais citados (biblio-
grafia cientifica e patentaria) ao presente formulario.

JUSTIFICATIVA DA TECNOLOGIA

BiBLIOGRAFIA CIENTIFICA
(Listar as principais referéncias bibliograficas relacionadas com a presente
tecnologia).

PATENTES SIMILARES

(Listar todas as patentes similares a presente tecnologia). Recomenda-se
pesquisa preliminar em bases de patentes e pedidos de patentes: www.inpi.
gov.br; www.uspto.gov; http://ep.espacenet.com. A busca nos sites de ba-
ses patentarias podem ser realizadas tanto através de palavras-chave quan-
to através da numeracao do documento (vide final do formulario).

PATENTES ASSOCIADAS
(Se a presente tecnologia for associada ou dependente de outras patentes
vigentes, estas devem ser listadas abaixo). Recomenda-se pesquisa prelimi-
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nar em bases de patentes e pedidos de patentes: www.inpi.gov.br;
www.uspto.gov; http://ep.espacenet.com.

EvoLuciAo po Estapo pa TEcnica

(Apresentar os problemas do estado da técnica que esta tecnologia se pro-
poe a resolver. Descrever as vantagens que serao obtidas com a utilizacao
desta tecnologia, ex.: eficiéncia, produtividade, melhoria da qualidade de
produto, reducdo de custo, reducao na geracao de residuos, etc.)

CompARACAO com ProbuTtos, Processos E TECNOLOGIAS EXISTENTES

(Verificar se ha produtos/processos similares no mercado e descrevé-los,
apresentando também as principais vantagens da presente tecnologia quan-
do comparada aos produtos/processos ja existentes no mercado).

DEsVANTAGENS E/ou LIMITAGOES DO INVENTO
(Discorrer sobre as possiveis desvantagens e limitacGes da presente tecno-
logia.)

Usos PoTtenclials po INVENTO
(Enumerar os principais usos futuros potenciais que esta tecnologia podera
apresentar.)

G. DESCRICAO DETALHADA DA TECNOLOGIA

Apresentar a tecnologia de forma a se ter suficiéncia descritiva , ou seja,
qualquer especialista no assunto deve ser capaz de reproduzir a tecnologia
através desta descricdo. Indicar, quando for o caso, a melhor forma de
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execucao da tecnologia (ex: metodologia utilizada em experimentos de labo-
ratério). Nao ha limite para este campo. Anexar ao formuldrio quaisquer
arquivo de computador contendo figuras, fotografias, videos, texto e outros
que tenham relacdo com a presente tecnologia e possa elucidar a descricao
da mesma.

H. DIVULGACAO DA TECNOLOGIA

» A presente tecnologia ja foi revelada fora da Unidade?

Detalhar as circunstancias abaixo e anexar documentos pertinentes. [1Sim [JNao

« E iminente alguma publicacao?
Anexar ao formulédrio o documento contendo a descricdo da

tecnologia a ser publicada. OSim CONao

¢ H4 documento impresso relacionado com a tecnologia (Tese, artigos
cientificos, resumos, etc)?

Anexar ao formulério o(s) documento(s) relacionado(s). OSim ONao

A tecnologia foi revelada sob a forma oral?

Detalhar as circunstancias abaixo e anexar documentos pertinentes. [1Sim [CIN&o

I. ESTAGIO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA COM RELACAO A
COMERCIALICAO

[] Estdgio embrionério (Necessita de esforcos para leva-la ao mercado)

[ Parcialmente desenvolvida (Podera ser levada ao mercado com um inves-
timento razoavel)

[] Desenvolvida (Podera ser levada ao mercado com investimento minimo)

(Utilizar o espaco abaixo para, se necessario, descrever o que deverd ser feito para

completar o desenvolvimento da tecnologia.)
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J. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

PoTENCIALIDADE DE COMERCIALIZAGAO
(Especificar as areas de aplicacao e/ou produtos que possam utilizar este
novo processo/produto)

Possivels INTERESSADOS
(Citar os mercados ou empresas que poderiam ter interesse em conhecer /
utilizar esta nova tecnologia)

K. DATAS DE EVENTOS NO DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA

Evento Data Aproximada

Concepcao da idéia

Submisséao de projeto

Croquis e desenhos

Primeira descricao (relato)

Protétipo em operacao

Primeira apresentacao da tecnologia

Apresentacao da tecnologia a indUstria

L. FINANCIAMENTO DA PESQUISA

e Financiamento interno  [0Sim [0 N&o  Valor (R$):

e Financiamento externo [0Sim [INao  Orgéo1: Valor (R$):
Orgao2: Valor (R$):
Orgao3: Valor (R$):
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¢ Contrato com érgao financiador O Sim [ONao

Em caso afirmativo anexe uma cépia do contrato.

¢ O 6rgao financiador ja foi informado do invento? O Sim [ONao

M. OUTRAS INFORMACOES

* No caso de proceder-se ao processo de patenteamento da invengcao, que
paises teriam mercado e tecnologia disponivel para produzir ou processar a
tecnologia?

* Que empresas sdo ativas no segmento relacionado a sua tecnologia?

* Vocé ja esteve envolvido em algum processo de
patenteamento para alguma outra tecnologia? O Sim [ONéao

Em caso afirmativo, citar quando, aonde e para que tipo de invencéao

Declaro serem todas as informacdes de minha responsabilidade legal

(CipADE), (DATA).

Nome do participante 1

Nome do participante 2

Nome do participante 3

Nome do participante 4



110

Nocoes de Propriedade Intelectual - Patenteamento na Embrapa

O formulério devidamente preenchido devera ser encaminhado para
geréncia de propriedade intelectual via email (chefia.ait@embrapa.br) e via
postal (assinado) para o seguinte endereco:

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecudria. Parque Estacao Bioldgica —
Av. W3 Norte — Final. Assessoria de Inovacdo Tecnoldgica, 1° andar, sala
120. Brasilia/DF. Cep 70770-901.

Qualquer duvida contactar:

Chang das Estrelas Wilches — (61) 3448 4094

Luciana Harumi Morimoto Figueiredo — (61) 3448 4253
Maria Isabel de Oliveira Penteado — (61) 3448 4093

Trés Requisitos Basicos para a Patenteabilidade

Quando estiver completando esse formulério, por favor mantenha-se
atento aos trés requisitos de patenteabilidade, a seguir:

1 - Novidade: a invengao tem que ser diferente do que ja existe no estado
da técnica e nao pode ter sido divulgada antes do depdsito do pedido de
patente*;

2 - Aplicacao Industrial: a invencao deve ter finalidade de uso na producao
econdmica, seriada, “industrial”. O termo industrial, no caso, abrange
todos os ramos da atividade econémica de fabricacdo de mercadorias,
como agricultura, pesca, producao mineral.

3 - Atividade Inventiva: a invencao nao pode ser ébvia para um técnico no
assunto. Em outras palavras, a informacéo nao pode ser uma simples
substituicdo de materiais ou de meios conhecidos por outros que tenham a
mesma funcao conhecida, ou que ndo seja uma mera combinacdo de meios
conhecidos sem que haja um efeito técnico novo e inesperado.

* Se a divulgacao ocorrer antes do prazo de um ano, contado da data do
depdsito do pedido de patente, o pedido podera ser aceito APENAS em
alguns paises que trabalham com o chamado “Periodo de Graca” (ex:
Brasil). No entanto, salientamos que a maioria dos paises ndo aceitam esse
tipo de divulgacao.
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Anexo 4

Fluxo de Informacdes

o | 4

Demanda através do preenchimento do
Formulério 1.1 da Embrapa

(1) Solicitacdo do
Formulério 1.2

Formulario 1.2 da

Embrapa preenchido (3)
4
Comité Local de Propriedade Andlise do Formulario 1.1
Intelectual (CLPI) ' 2)
7o P svel | =
Envio do Formulério 1.2 Paterfteavel atentedve
preenchido
(5)
Andlise de
Assessoria de Inovacdo Tecnoldgica (AIT) ‘ —> Patenteabilidade
(6)

° . Patenteavel
Patepiteavel

Atuacéo conjunta com CLPl e
Pesquisador para Elaboracao
do Pedido de Patente
(7)

v

INPI
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Anexo b

Lista de tipos de cédigo de publicacdo de documento de patente nacional

ou regional
Caédigo ; Tipo de Tipo de publicacao ou
do Pais Pais Cadigo titulo de documento
AP African Regional | A Patent
Industrial Property
Organization
AT Austria A/A5 Examined Application
B Patent
E Translation of the EP Patent
AU Australia A/A1/A5 | Specification
B Patent Specification
B1 Patent (without previous A1
publication)
B2 Patent
B3 Petty patent
BE Belgium A/A1 Patent, French language
A2 Patent, Dutch language
A3 Patent, German language
A4 Improvement Patent, French
Ab Improvement Patent, Dutch
A6 Improvement Patent, German
A7 Patent of Importation, French
A8 Patent of Importation, Dutch
A9 Patent of Importation, German
T1 Transformation of EP Patent,
French
T2 Transformation of EP Patent,
Dutch
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BG Bulgaria A, B2 Published Patent Application,
Patent (First Publication Level)
B1 Patent (Second Publication
Level)
B9 Corrected Document
BR Brazil A Pedido de Privilegio
CA Canada A1 Patent/Brevet
A2 Patent/Brevet (Division)
A Patent/Brevet (not distinguished
as A1/A2)
AA Laid-open Application
B Reissue Patent/Brevet de
Redelivrance
C Granted Patent (1989 Law)
CH Switzerland A Patentschrift/Expose
d'Invention/ Exposto
d'Invenzione (Main Patent/
Patent of Addition unexamined)
A3/A4 Auslegeschrift/Fascicule de la
Demande/Fascicolo della
Dommanda (Patent application,
examined)
A8 Modified first page
B Patentschrift/Expose
d'Invention/ Expost
d'Invenzione (Main Patent/
Patent of Addition examined)
CN China, People's A Unexamined Patent Application
Republic of B Examined Patent Application
CS Czechoslovakia B/B1 Popis Vynalezu k Autorskemu
Osvedceni (Author's Certificate)
P/B2 Popis Vynalezu k Patentu (Basic

Patent)
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M/B3

Popis Vynalezu k Autorskemu
Osvedceni (Addition to Author's
Certificate)

L/B4

Popis Vynalezu k Patentu
(Patent of Addition)

B6

Patentovy Spis (Patent
Document; 1990 Law)

Cz

Czech Republic

B6

Patentovy Spis

DD

German
Democratic
Republic

Z/A1

Patentschrift,
Wirtschaftspatent (Economic
Patent, formal examination)

Y/A2

Patentschrift,
Wirtschaftspatent (Economic
Patent of Addition, formal
examination)

C/Ab

Patentschrift,
Ausschliessungspatent
(Exclusive patent, formal exam.)

W/AGB

Patentschrift,
Ausschliessungspatent (formal
examination; Addition)

T/A3

Patentschrift, Hauptpatent
(formal and essential
examination)

U/A4

Patentschrift, Hauptpatent
(formal and essential
examination; Addition)

D/A7

Patentschrift,
Ausschliessungspatent (formal
and essential examination)

S/A8

Patentschrift,
Ausschliessungspatent (formal
and essential examination;
Addition)
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A9 Offenlegungsschrift

B1 Patentschrift,
Wirtschaftspatent

B3 Patentschrift,
Ausschliessungspatent

B5 Patentschrift

C2 Patentschrift,
Wirtschaftspatent

C4 Patentschrift,
Ausschliessungspatent

Cb Patentschrift

DE Germany A/A1 Offenlegungsschrift
(unexamined application)

B Auslegenschrift

B1 Auslegeschrift (examined
application, first publication)

B2 Auslegeschrift (examined
application, published after A1)

B3 Patentschrift (no pre-grant
publication)

B4 Patentschrift (with pre-grant
publication)

C Patentschrift (patent)

C1 Patentschrift (published without
A1, B1, or B2; patent, 1st
publication of the application)

C2 Patentschrift (patent, 2nd
publication after B2)

C3 Patentschrift (patent, old law,
published after A1 and B2)

Cb Geaenderte Patentschrift

(Modified document)
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T Translation of the Int.
Application, "pink" spec.
U1 Utility Model
DK Denmark A/A5 Almindeligt Tilgaengelig
Patentansoegning (Unexamined
Application)
B Fremlaeggelsesskrift (examined
application)
B1 Meddett (1993 Law)
B2,B3,B4 | Patentskrift (1993 Law)
C Patent
EE Estonia A Patenditaotlus
B1 Patendikirjeldus
EG Egypt A Egyptian (Patent Document)
EP EPO (European A1l European Patent Application
Patent (with search report)
Organization) A2 European Patent Application
(without search report)
A3 European Patent Application
(search report for A2)
B1 European Patent
B2 European Revised Patent
ES Spain A1 Patent
A2 Certificate of Addition
A3 Patent of Importation
A4 Patent publications not
distinguished as A1-A3
Ab Patent, fictitious 2nd publication
A6 Certificate of Addition,
fictitious 2nd publication
B1 Patent Granted with Search

Report
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B2 Examined Granted Patent
T3 Patent of Invention
Fl Finland A Unexamined Application

B Examined Application

B1 Patenttijulkaisu

Cc Patent

FR France A Brevet d'Invention (old law)

A1l Unexamined Patent Application

A2 Unexamined Addition to Patent
Application

A3 Unexamined Utility Model
Application

A4 Unexamined Addition to Utility
Model

Ab Patent, 1st publication (without
A1)

A6 Patent of Addition, 1st
publication (published without
A2)

A7 Utility model, 1st publication
(without A3)

A8 Addition to Utility Model 1st
publication (without A4)

B1 Patent granted after
examination

B2 Addition to a Patent after
examination

B3 Utility Model after examination

B4 Addition to Utility Model after
examination

E Addition to a Patent (before

1969)
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M Medical Patent (before 1969)
GB United Kingdom AO Application for Patents
A Patent Specification (1949
Law; Document numbers lower
than 2,000,00)
A/A1 Patent Application (1977 Law;
Document numbers higher than
2,000,000)
B Amended Patent Specification
(1949 Law; Document numbers
lower than 2,000,000
B2 Patent Specification (1977
Law; Document numbers higher
than 2,000,000)
GR Greece A Greek Patent Application
B1 Greek [Patent Document]
B2 Patent (with pre-grant
publication)
T3 Translation of European Patent
HK Hong Kong A2 Short-Term Patent Specification
A1 Patent
HR Croatia A1l Croatian Patent Application
B1 Registration of granted patent
HU Hungary P/ B Szabadalmi Leiras (Patent)
A/A1 Halasztott Talalmanyi Bejelentes
(unexamined patent application)
0/A2 Teljes Talalmanyi Bejelentes
(examined patent application)
IL Israel A/A1 Application for Patent
IN India A Specification
IP Web publication Technical disclosure from

IP.com
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IT Italy A Patent

A1l Patent Application

B1 Patent (granted)

JP Japan A2 Kokai Tokkyo Koho (unexamined
patent application)

B1 Examined application (1st
publication without prior A2)

B2 Toroku (granted patent)

B4 Tokkyo Koho (examined patent
application)

T2 Kohyo Koho (Japanese
translation of PCT applications
filed by foreign applicants)

KR Korea, Republic A Examined Patent Application
of B1 Granted Patent (since 1997)
LT Lithuania B Patento Aprasymas (Patent)
LU Luxembourg A1 Patent Application with Search
Report
A2 Patent Application without
Search Report

v Latvia B Iszinas (Patent)

MC Monaco Brevet d'Invention

MD Moldova A Unexamined Patent Application
B1 Examined Patent Application
F1 Patent Document

MX Mexico A Patent Application

NL Netherlands Unexamined Patent Application

B Examined Patent Application
Patent

A1 Inschrijving

C1 Octrovi - 6 yr.
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Cc2 Octrovi - 20 yr.
NO Norway Unexamined Patent Application
B Examined Patent Application
B1 Patent
Cc Patent
NZ New Zealand A Intellectual Property Office of
New Zealand IP Summary
Report
PL Poland B Opis Patentowy (Inventor
Certificate)
M Opis Patentowy (Inventor
Certificate; Addition)
P/B1 Opis Patentowy (Main Patent)
P/B2 Opis Patentowy Patentu
Tymczasowego (Provisional
Patent)
L/B3 Opis Patentowy (Patent of
Addition)
L/B4 Opis Patentowy Patentu
Tymczasowego (Provisional
Patent of Addition)
PT Portugal A Portugese Patent Application
B Granted Patent
Translation of European Patent
RD Research Disclosure
RO Romania B/B1 Descrierea Inventiei (Inventor
Certificate)
L/B4 Descrierea Inventiei (Patent of
Addition)
M/B2 Descrierea Inventiei (Inventor

Certificate; Addition)

P/B3

Descrierea Inventiei (Patent)
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RU Russia c1/C2 Patent
SE Sweden A Unexamined Patent Application
B Examined Patent Application
C Patent
Cc2 Patent (1949 Law)
SG Singapore A1 Patent Application
Sl Slovenia C2/C Patent S Skrajsanim Trajanjem,
Patent
SK Slovakia B6 Patentovy Spis (Patent)
SuU USSR (Union of D/A3 Patent
Socialist Soviet | T/A1 Inventor's Certificate
Repub) SIA4 Patent of Addition
U/A2 Addition to Inventor's
Certificate
TR Turkey A1/A2 Turkish Patent Application
T™W Taiwan B/B1 Patent
us United States A Granted US Patent (issued prior
to Jan. 2, 2001)
AO Published Patent Application
(NTIS; 1974-)
A1l Patent Application (issued on or
after Jan. 2, 2001)
A2 Republished US Patent
Application (issued on or after
Jan. 2, 2001)
A1/A2 United States Patent
Application (Trial Program;
1975-1976)
A9 Corrected of a US Patent

Application (issued on or after
Jan. 2, 2001)
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B1/B2/B3 | Reexamination Certificate (1st,
2nd, 3rd issue, issued prior to
Jan. 2, 2001)
B1 Granted Patent (no pre-grant
publication; issued on or after
Jan. 2, 2001)
B2 Granted Patent (with pre-grant
publication; issued on or after
Jan. 2, 2001)
Cc1/C2/ Reexamination Certificate (1st,
C3 2nd, 3rd issue; issued after
Jan. 2, 2001)
E Reissue Patent (1967-)
H United States Defensive
Publication (1969-1987)
H1 Statutory Invention Registration
(1986-)
P1/P3/ United States Plan Patent
P4/P9 Application Publication (2001-)
WO WIPO (World A1l PCT International Application
Intellectual (with search report)
Property A2 PCT International Application
Organization) (without search report)
A3 PCT International Application
(search report for A2)
B1 Publication of Amended Claims
C1 Modified First Page
C2 Corrected Document
ZA South Africa A Application for Patent
A1 Application for Patent (used to

distinguish a document with the
same number as a previously
published document)

Observacédo: Application = Pedido de Patente e Patent = Patente




Nocdoes de Propriedade Intelectual - Patenteamento na Embrapa 123

Anexo 6

Codigos INID para patentes

(10) Identificacédo da publicacao

(11) Ndmero da publicacéo (referéncia suficiente para citacédo bibliogra-
fica e recuperacdo do documento)

(12) Tipo de publicacao
(13) Tipo de cédigo de documento
(19) Cddigo do pais de publicacao

(20) Detalhes do local de depdsito

(21) NUumero dado ao pedido (ndmero provisério dado no ato do depdsito
e que pode ser diferente do nimero do documento de publicacéo)

(22) Data em que foi feito o depdsito do pedido

(30) Detalhes de prioridade
(31) Numero designado para o pedido prioritario
(32) Data de depdsito do pedido prioritario

(33) Pais no qual o pedido prioritario foi depositado

(40) Data de publicagdo

(41) Data em que o documento se tornou disponivel, para pedido de
patente ainda ndo examinado

(42) Data em que o documento se tornou disponivel, para pedido de
patente ja examinado, mas ainda ndo concedida a patente

(43) Data de publicacdo impressa de um pedido ndo examinado

(44) Data de publicacdo impressa de um pedido ndao examinado, mas
ainda nao concedida a patente

(45) Data de publicacdao impressa de uma patente concedida

(50) Informacao técnica
(51) Classificacao Internacional de Patentes

(52) Classificacado nacional
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(54) Titulo da invencao

(55) Palavras-chave

(56) Lista de documentos do estado da técnica
(57) Resumo

(58) Campo de busca

o (60) Referéncia a outro(s) documento(s) nacional que esta
legalmente relacionado (por exemplo, Certificado de Adicédo de Invencéo)

(61) Relacionado por adicao
(62) Relacionado por divisdo
(63) Relacionado por continuagao

(64) Relacionado por republicacéo

. (70) Identificacao das partes
(71) Nome do depositante
(72) Nome do inventor
(73) Nome do titular
(74) Nome do agente de propriedade industrial
(75) Nome do inventor que também é depositante

(76) Nome do inventor que também é depositante e titular



Nocdoes de Propriedade Intelectual - Patenteamento na Embrapa

Anexo 7

e Titulo da invencéo:
e Resumo da Invencao:
e Diagrama da Invencao:

N

RELATORIO DE BUSCA

Meio para

( PROBLEMA )

e Campo de Busca:

= > SOLUCAO
alcancar a solugcao

Cruzamento de Palavras-chave utilizado:
Sites disponiveis na Web utilizados: www.uspto.gov,
http://ep.espacenet.com, www.inpi.gov.br.

e Documentos Considerados Pertinentes:

Categoria | Documento Inventor/ Data Objeto
No./ Int Cl de publicacdo
Classificacdo (Categoria) Significado
Documento de particular relevancia em relacao a
X novidade ou a atividade inventiva, quando o
documento é o Unico a ser citado.
Documento de particular relevancia em relacao a
Y atividade inventiva, quando combinado com um
ou mais documentos.
Documento referente a uma revelacao oral, uso,
o exibicao, ou outros meios que nao sejam o
documento impresso.
A Documento que define o estado da técnica, em
geral, ndo sendo de particular relevancia.
Documento pertencente a mesma “Familia de
P Patentes”.

Data:
Responsavel pela busca:

125



126 Nocoes de Propriedade Intelectual - Patenteamento na Embrapa

Anexo 8

PARECER TECNICO SOBRE A PATENTEABILIDADE DA PESQUISA

| —  Sumdrio
Il — Andlise das condicoes de patenteabilidade

Il - Comparacao detalhada entre a tecnologia proposta e descritas no
Relatério de Busca

IV — Questionamentos (quando necessarios)

V - Conclusao

Esse é nosso parecer.

Data:

Responsavel pelo Parecer:
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Anexo 9
Autorizacéo do Inventor
O abaixo-assinado:

(Nome do Inventor), (Formacao do Inventor), (Cargo na Embrapa) da
(Unidade da Embrapa), portador do RG (nimero) e do CPF (ndimero)

Inventor de
“NOME DA INVENCAO"

para que ainda ndo obteve patente do Governo da Republica Federativa do
Brasil declara pela presente que da seu pleno consentimento para que o
Instituto Nacional da Propriedade Industrial conceda em nome de EMPRESA
BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA — Embrapa a patente corres-
pondente ja requerida, ou, a requerer.

Data:

Ass.:

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:
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Anexo 10

MODELO DE PROCURACAO

Por este instrumento particular de mandato, (Fulano de tal, nacionalidade,
naturalidade, residente e domiciliado em ...., estado civil, profissdo, docu-
mento de identidade), confere amplos poderes a EMPRESA BRASILEIRA DE
PESQUISA AGROPECUARIA - EMBRAPA, Empresa publica federal, vincula-
da ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento, instituida por forca do
disposto na Lei n® 5.851, 07.12.72, Estatuto aprovado pelo Decreto n°
2.291, de 04.08.97, inscrita no CNPJ/MF sob o n°® 00.348.003/0001-10,
sediada em Brasilia-DF, Parque Estacdo Bioldgica, Setor de Areas Isoladas
Norte — SAIN, Via W3 norte (final) CEP 70.770-901, para, representar a(o)
Outorgante no Pais, perante Unido, os Estados, os Territérios, o Distrito
Federal e seus 6rgaos de administracao direta ou indireta, e perante o Poder
Judiciario, para o fim de obter a protecao de direitos relativos a Propriedade
Industrial e/ou Intelectual e agir na defesa ativa e passiva dos interesses
da(o) Outorgante podendo, para tais efeitos, requerer e obter a patente de
invencao “Titulo do pedido de patente “, promover a prova de uso de
patentes; pagar as retribuicdes e anuidades devidas; requerer as prorroga-
coes ou renovacoes cabiveis; apresentar protestos, oposicoes peticoes, re-
cursos, réplicas e defesas, escritas ou orais; requerer licencas compulsoérias,
caducidade, a instauracao de processos administrativos de nulidade, anota-
coOes de transferéncias, de alterac6es de nome e/ou sede, a averbacdes de
contratos de exploracao de quaisquer dos direitos de Propriedade Industrial
e/ou Intelectual da(o) Outorgante, incluindo franquias e contratos de presta-
cao de assisténcia técnica ou de transferéncia de tecnologia e quaisquer
outras averbacoes relativas aos direitos de Propriedade Industrial e/ou Inte-
lectual da(o) Outorgante; desistir; receber e dar quitacdo, substabelecer e
revogar, no todo ou em parte; incluindo-se, nos presentes, os poderes da
clausula”ad judicia”; sendo pela presente ratificados os atos ja praticados
por quaisquer dos Qutorgados.= / =/ =/=/=/=/=]|=/=/=/=/
=/=/=/=/=.

Local:
Data:

Nome:
Cargo:

Obs: Sugestdo de texto. Sujeito a aprovacdo pela Assessoria Juridica — AJU.
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Anexo 11

TRAMITACAO PARA CONCESSAO DE PATENTE NO BRASIL

Linha FATOS OCORRIDOS ANTES DA Pessoa fisica ou juridica tem o prazo
do SOLICITACAO DE PROTECAO de até 12 meses contados da
tempo Fase excepcional divulgacédo da invencéo para solicitar
— (Periodo de Graca) a patente sem que haja a perda de
(até 12 meses) novidade (Art. 12).
12 Fase

O Depdsito — Inicio do exame

® Data do depédsito E obrigatéria a apresentacdo dos seguin-
tes documentos: Requerimento do pedi-
do; guia de recolhimento de taxas; relat6-
rio descritivo, reivindicagdes, desenhos e
resumo.

® até 60 dias Procuracao do titular e atendimento a ou-
tras formalidades, por exigéncia do INPI.

® até 180 dias Comprovacao da prioridade unionista;
cessao de direitos havendo reivindicacao
de prioridade unionista.

® até 12 meses Depdsito em outros paises, reivindicando
a prioridade do pedido de patente deposi-
tado no Brasil.

® apds 18 meses Publicacdo do Pedido de Patente, tornan-
do as informacdes nele contidas acessi-
veis ao publico. Neste caso, o prazo de
18 meses é contado da data de depdsito,
ou da prioridade, quando se originar de
pedido depositado fora do Brasil. Publi-
cado o pedido, e até o final do exame,
poderao ser apresentados, pelos interes-
sados, documentos e informacdes para
subsidiarem o exame (Art. 31)

® até 36 meses Requerimento para se processar o exame
(Art. 33). Se tal providéncia nao for to-
mada, o pedido é arquivado. Até o reque-
rimento de exame, o depositante podera
efetuar alteracao no pedido, com o intuito
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Exame —>» DEcisio

DEecisAo FINAL
Indeferimento / Concessao

de melhor esclarecer ou definir a matéria
reivindicada, desde que nao se adicione
matéria nova (Art. 32). O INPI podera
solicitar (Art. 34): (I) objecdes, buscas de
anterioridades e resultados de exame de
pedido correspondente ocorrido em ou-
tros paises; (ll) documentos necessarios
a regularizacao do pedido e (lll) traducao
simples do documento prioritério.

N&o ha prazo estabelecido para se iniciar
o exame. No entanto, a decisdo deve
ocorrer, no maximo, até 10 anos (inven-
cao) ou 8 anos (modelo de utilidade) do
depdsito. De acordo com o paragrafo uni-
co do Art. 40, o prazo de vigéncia da
patente nao seréd inferior a 10 anos (in-
vencao) e a 7 anos (modelo de utilidade),
a contar da concessao. Durante o exame,
poderao ser feitas exigéncias, ou ciéncia
de parecer, que deverao ser cumpridas ou
respondida no prazo maximo de 90 dias,
sob pena de arquivamento definitivo do
pedido.

Cabe recurso no prazo de 60 (sessenta)
dias para o indeferimento.

A concessao da patente fica condiciona-
da ao pagamento da taxa para expedicao
da Carta-Patente, sob pena de arquiva-
mento definitivo.

NotA - Anuidade: A partir do inicio do terceiro ano da data do depdsito, o depositante devera
efetuar pagamento de retribuicdo anual (Art. 84). O pagamento devera ser efetuado dentro
dos primeiros 3 (trés) meses de cada periodo anual, podendo, ainda, ser feito, independente
de notificacdo, dentro dos 6 (seis) meses subseqlientes, mediante pagamento de retribuicdo
adicional. A falta de pagamento de retribuicdo anual, nos termos do art. 84, acarretara
arquivamento do pedido ou a extingdo da patente.



