OVYIN3ANI 3a SILNILVd 30 OYIVa3y

SIVIOINI SVI3dl



12 Edicao

IDEIAS INICIAIS

REDACAO DE PATENTES DE INVENCAO

Alexandre Donizete Lopes de Moraes
Aline Schraier de Quadros
Carolina Heimann

Curitiba
2013

o
@ PRPPG Pro - Reitoria de Pesquisa e Pos - Graduacao




192
Ideias Iniciais: reda¢do de patentes de invencao. /
Alexandre Donizete Lopes de Moraes... [et al]. — Curitiba :
UFPR, 2013.
24 p.

Bibliografia: p. 24
ISBN: 978-85-87801-26-5

1. Patentes 2. Propriedade Intelectual.

CDU 347.77

Catalogagio na Fonte UFPR - Sistema de Bibliotecas - SIBI
Bibliotecdria: Paula Carina de Araiijo CRB 9/1562

Todos os direitos reservados 4 Agéncia de Inovagao UFPR.
Tel.: (41) 3360-7416

E-mail: inovacio@ufpr.br

Site: www.inovacao.ufpr.br




Realizacao
Agéncia de Inovacdo UFPR
Universidade Federal do Parana

Autores

Alexandre Donizete Lopes de Moraes
Aline Schraier de Quadros

Carolina Heimann

Capa e Producao Grafica
Liriane Knapik

Impressao e Acabamento
Imprensa da UFPR

Reitor
Zaki Akel Sobrinho

Vice-reitor
Rogério Andrade Mulinari

Pré-Reitor de Pesquisa e Pos-Graduacao
Edilson Sérgio Silveira

Direcao Executiva da Agéncia de Inovacao UFPR
Emerson Carneiro Camargo (Diretor Executivo)
Franciele Klosowski (Secretaria Executiva)

Coordenacao de Propriedade Intelectual
Alexandre Donizete Lopes de Moraes (Coordenador)
Liriane Knapik

Robert Adonias Costa Gomes

Coordenacao de Transferéncia de Tecnologia
Emerson Carneiro Camargo (Coordenador Interino)
Alexandre Donizete Lopes de Moraes (Coordenador Interino)
Carolina Heimann

Tales Cardeal da Costa Cunha

Coordenacao de Empreendedorismo e Incubaciao de Em-
presas

Fernando Antonio Prado Gimenez

Vanderlei Moroz

E-mail para contato
inovacao@ufpr.br

www.inovacao.ufpr.br



AUTORES/ORGANIZADORES:

Alexandre Donizete Lopes de Moraes, graduado
em Administracio pela Universidade Federal do
Parana(2003). MBA—Masterin Business Administration
em Geréncia de Sistemas Logisticos pela Universidade
Federal do Parana (2005). Atua como coordenador de
Propriedade Intelectual na Agéncia de Inovacao UFPR
desde setembro de 2011 e, interinamente, também
coordena a Transferéncia de Tecnologia da Agéncia de
Inovacao UFPR, desde fevereiro de 2012.

Aline Schraier de Quadros, formada em Direito pela
Universidade Federal do Parana (2013). Estudou Direito
Constitucional na Faculdade de Direito da Universidade
de Coimbra (Portugal). Foi colaboradora de Transferén-
cia de Tecnologia, Propriedade Intelectual e assistente
para assuntos juridicos da Agéncia de Inovacao UFPR.

Carolina Heimann, formada em Engenharia de Bio-
processos e Biotecnologia pela Universidade Federal
do Parana (2013). E colaboradora de Transferéncia de
Tecnologia e Propriedade Intelectual da Agéncia de
Inovacao UFPR.




SUMARIO

1. INTRODUCAO 6

2. 0 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL __ 7

3. A PATENTE DE INVENCAO 8

4. BUSCAS DE ANTERIORIDADE 11
5. DICAS DE FORMATACAO 12
6. RELATORIO DESCRITIVO 14
7. REIVINDICACOES 16
8. RESUMO 22
9. DESENHOS 23
REFERENCIAS 24




Introducao

Com a implementacao de uma nova filosofia de
trabalho na Agéncia de Inovacao UFPR, identificou-
se a importancia de facilitar o entendimento da
nossa Universidade sobre redacao de patentes,
principalmente aqueles que estao escrevendo pela
primeira vez. E com esse propdsito que esse material
foi desenvolvido.

Umavezquetodaabaseformaldaredacaoestacontida
nas Instrucées Normativas vigentes do Instituto
Nacional da Propriedade Industrial, ressalta-se que
sua leitura é, assim, imprescindivel. Estas dispéem
sobre a aplicacao da Lei de Propriedade Industrial
em relacao as patentes e certificados de adicao de
invencao.

Opresentetrabalho, portanto, trazasprincipaisideias
contidas na Instrucdo Normativa no que se refere
ao pedido de deposito de patentes, em um formato
mais simples, a fim de facilitar seu entendimento.

Como resultado, a Agéncia de Inovacao UFPR espera
auxiliar nao apenas os pesquisadores da Instituicao,
mas também todos aqueles inventores que pretendem
realizar a protecao de seus inventos. ]..




O Instituto Nacional
da Propriedade Industrial

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
tem a funcao de executar as normas que regulam
a Propriedade Industrial no Brasil. Sua missao é
criar um sistema que estimule a inovagao, promova
a competitividade e favoreca os desenvolvimentos
tecnolégico, econémico e social.

Tem como responsabilidade a concessao de marcas e
patentes; a averbacao dos contratos de transferéncia
de tecnologia; e o registro de programas de
computador, de contratos de franquia empresarial,
registro de desenho industrial e de indicacoes
geograficas.

Desta forma, é o INPI que recebe o pedido de deposito
de patente e sera responsavel por todo o processo de
analise (técnica e formal) e concessao da patente.



A Patente
de Invencao

A patente de invencao, uma categoria de propriedade
industrial, é um direito, conferido pelo Estado, que
da ao seu titular a exclusividade da exploracao de
uma tecnologia com novidade, atividade inventiva e
aplicabilidade industrial.
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Descoberta x Invencao

A descoberta, diferente de uma invencao, nada mais
é do que a observacao do homem de algo até entao
ignorado, mas pré-existente na natureza. O art.10 da
LPI (L9279/96) traz em seu texto as matérias que
nao sao consideradas invencoes.

Uma invencao, por outro lado, é a atuacao do homem
no exercicio de sua criacao e refere-se a solucao de
um problema especifico.

Uma patente de invencao deve

apresentar 3 requisitos

A tecnologia nao esta descrita ou nao existente

Novidade a0 €
no estado da técnica/arte.

Nao 6bvio para um especialista no assunto,

Atividade TS
apresentando aspecto técnico significativo.

Inventiva

Utilizacao da tecnologia na industria ou atividade
produtiva. Além desses requisitos, quando o INPI
analisar o pedido de depésito levara em conta a
suficiéncia descritiva da redacao da tecnologia.

10

E importante, entdo, atentar para a qualidade e
formatacao das informacoes contidas na redagécj




Além desses requisitos, quando o INPI analisar o
pedido de deposito levara em conta a suficiéncia
descritiva da redacdo da tecnologia. E importante,
entdo, atentar para a qualidade e formacao das
informacoes contidas na redacao.

Formulario de pedido \

de deposito

O Pedido de
deposito, é
composto por;

Anexo (se for o caso)

Comprovante de pagamento
da taxa de deposito

- Relatorio Descritivo

A Redacao
é composta

por: - Resumo
- Desenhos(se necessério))

- Reivindicacoes

11
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Busca de Anterioridade

A busca prévia das tecnologias ja desenvolvidas
permite indicar a existéncia de novidade e atividade
inventiva, define precisa e atualizadamente o estado
da técnica. Serve ainda como meio de contextualizar
a tecnologia, indicando suas bases e fundamentos e
evidenciando as diferencas e os avancos desta nova
tecnologia. Auxilia também na definicao do problema
técnico e, de forma mais precisa, da matéria a ser
reivindicada, de modo a nao incidir naquela ja
descrita.

Busca por palavras - chave: busca ampla parh
a recuperacao de toda a documentacao referente

a uma determinada matéria e documentos

referentes a origem de uma tecnologia.

Importante Usar todos os sindnimos e formas de descricao

Considerar possivel forma de descrigao original

Alguns termos somente sao adotados
apoés o lancamento do produto no
mercado. Ex.: nomes comerciais de /

principios ativos de medicamentos.

- Caracteristicas essenciais da invencao;

- Sinonimia;

- Idioma;

- Limitacoes: Data, IPC, pais de publicacao;

- Operadores Booleano: AND (exclusao) e OR (adicdo).

égias

7

Estrat




Dicas de Formatacao

Para iniciar a redacgao, deve-se formatar o documento
de acordo com as Instrucoes Normativas vigentes.
Desta forma, seguem algumas orientacoes para a
formatacao de pagina do editor de texto.

O relatorio descritivo, as reivindicacoes e o resumo
nao devem conter representacoes graficas, mas
podem conter tabelas (nas reivindicacoes somente
se imprescindivel).

<Layout da pagina>
Margens <Configurar pagina...>
<Margens>
Ajuste cada uma das margens de acordo com as
medidas informadas nos topicos a seguir.

Superior: 2 a 4 cm;
Esquerdo: 2,5 a 4 cm;
Direita: 2 a 3 cm;
Inferior: 2 a 3 cm.

Texto do
Pedido

Desenho Superior: 2,5 a 4 cm;
do Esquerdo: 2,5 a 3 cm;
Direita: 1,5 cm;
Inferior: 1 cm.

Utilizar fonte de no minimo 2,1cm
de altura.

13



<Inicio>

Espacamento <Paragrafo> .
<Espacamento entre linhas>
<1,5>

Numeragao\ <Inicio>
de <Paragrafo>
Paragrafosj <Numeracao>

*Escolher algarismos arabicos

<Inserir>
<Cabecalho e rodapé>
<Inicio da Pagina>
<Pagina X de Y>
Centralizar
Apague ‘Pagina’
Substitua ‘de’ por ‘/°

Numeracao
de
Paginas

14



Relatorio Descritivo

O relatorio é o campo do documento que contém
toda a informacao da tecnologia.

A redagdo deve ser iniciada por um titulo curto,
preciso e especifico, evitando palavras irrelevantes,

»  « &

como por exemplo: “novo”, “melhor”, “original”.

Palavras Irrelevantes como:

Nao Usar NOVO
MELHOR

ORIGINAL

Sua estrutura deve conter os seguintes itens:

- Campo da Invencao: Deve-se indicar o campo
técnico relacionado com a invencao.

- Fundamentos da Invencao e Estado da
Técnica: Citam-se as informacoes basicas e
descreve-se o estado da técnica, evidenciando os
problemas ja existentes.

-Descricaio da abordagem do problema
técnico: Descreve-se, de forma clara, a discussao do

problema técnico abordado e a solucao encontrada

em funcdo do estado da técnica. Ressaltam-se as
vantagens da invencao, a novidade e o efeito técnico
alcancado.

15




- Descricao detalhada da Invencao: Descrevem-
se os detalhes da invencao de maneira suficiente
para sua reproducao. Citam-se todas as alternativas
relacionadas, tais como materiais, finalidades de uso
e metodologias envolvidas na invencao.

- Exemplos: Se necessario, apontam-se exemplos
de concretizacao da invencao.

OBS.: Se a invencao tiver varios aspectos,
descreve-se cada um dos aspectos, indi-
cando claramente a relacdo entre eles.

- Aparelho: Descreve-se cada parte do aparelho
e as interacOes entre si.

- Composto Quimico: Usualmente é definido em termos
da sua estrutura. Caso esta nao seja conhecida, a definicao
pode ocorrer em termos de suas propriedades fisicas,
fisico-quimicas e/ou biologicas, desde que os parametros
apresentados sejam suficientes para caracterizar o

produto sem ambiguidade.

Nao se aconselha usar reivindica¢des que definem o
composto quimico por seu processo de obtencio, exceto no
caso que esta seja a inica op¢ao e o0 processo seja
extremamente preciso, de modo a se evitar ambiguidades
na protecao e subprodutos sejam previsiveis também.

Nao sao aceitas reivindicacoes que definem o composto
quimico por sua aplicacdo, tais como a da forma
“Composto Y caracterizado por seu usado para X”,

ja que representam indefini¢do sobre a matéria protegida,
uma vez que outros elementos com a mesma a¢ao também

estaria dentro do escopo da protecao.

- Processo: Descrevem-se o material de partida, o
produto obtido e as etapas envolvidas na
transformacao do primeiro no segundo.



Reivindicacoes

O campo “Reinvindicacao” constitui a extensao
da protecao da patente. O seu conteido deve ser
interpretado e fundamentado com base no relatoério
descritivo, e por meio de seus termos e estruturacao
define a matéria objeto do pedido.

> Categorias de reivindicacoes:

- Produto: Objetos fisicos tais como produtos,
compostos, composicoes, aparelhos, maquinas,
dispositivos;

- Processo: Entendem-se como atividades os
processos, usos, aplicacoes, métodos.

> Quantidade, numeracao e categorias:

- Quantidade: Deve ser suficiente para definir
corretamente o objeto do pedido;

- Numeracdo: Devem ser numeradas
consecutivamente, em algarismos arabicos;

- Categorias: Podem ser de uma ou varias categorias,
desde que ligadas por um mesmo conceito inventivo,
sendo arranjadas da maneira mais pratica possivel.
Exemplo: produto e processo; processo e aparelho;
produto, processo e aparelho.
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As reivindicacgoes, preferencialmente, serao iniciadas
pelo titulo ou parte do titulo correspondente a sua
respectiva categoria e conter uma tnica expressao
“caracterizado por”.

PREAMBULO

Assinala se a invencao
é um produto,
composicao,
dispositivo,
processo ou uso.

CARACTERIZADO POR

Termo de transicao.

PARTE CARACTERIZANTE

Onde sdo instaladas as
caracteristicas técnicas da
invencao de forma ordenada
e logica; parte onde a
invencdo é de fato pleiteada.

Cada reivindicacao deve apresentar as caracteristicas
a serem protegidas totalmente fundamentadas no
relatorio descritivo, redigidas positivamente de
forma clara e precisa, sem interrup¢ao por pontos.

18



Nas reivindicacbes nao serdo aceitos trechos
explicativos com relacdo ao funcionamento,
vantagens e simples uso do objeto.

> Principais erros nas reivindicacoes:

- Reivindicacoes muito amplas;

- Falta ou posicionamento errado da expressao
“caracterizado por”;

- Interrupcoes por pontos;

- Trechos explicativos com relacdo ao
funcionamento, vantagens e simples uso do objeto;

- Equipamentos definidos apenas pela fungao;

- A falta de sinais de referéncias relativas aos
desenhos do pedido;

- Referéncias diretas ao Relatorio Descritivo;

- Relacoes de dependéncia das reivindicagoes nao
esclarecidas (ex.: “de acordo com uma ou mais das
reivindicacgoes...”, “de acordo com as reivindicacoes
precedentes...”);

-Reivindicar matéria que nao esta descrita no
Relatorio Descritivo.
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> Evitar o uso de termos indefinidos:

- “a maior parte”;

- “tal como”;

- “cerca de”;

- “aproximadamente”;

- “por exemplo”;

- “mais ou menos”;

- “quando requerido”;

- “e/ou”;

- “uma quantidade suficiente”;
- “uma quantidade sinergistica”;
- “substancialmente”.

Evita-se também referéncias ao relatério descritivo
ou aos desenhos, como por exemplo: “como descrito
na parte... do relatorio descritivo” ou “bem como
representado pelos desenhos”.

Quando o pedido contiver desenhos, as caracteristicas
técnicas definidas nas reivindicacbes devem vir
acompanhadas, entre parénteses, pelos respectivos
sinais de referéncia constantes dos desenhos se for
considerado necessario a compreensao do mesmo,
entendendo-se que tais sinais de referéncia nao sao
limitativos das reivindicagoes.

20



Tipos de Reivindicagoes

Independente: define componentes especificos da
invencdo em seu conceito integral, em sua forma mais
ampla. Nao necessitam ser lidas com outras
reivindicagoes.

Dependente: Inclui caracteristicas mais detalhada ou
adicionais de outras reivindicacoes, definindo
precisamente a dependéncia entre estas reivindicacoes.
Deve ser lida em conjunto com as reivindicacoes das

@is sao dependentes. /

Os termos de ligacao sdao importantes para definirem
o escopo de protecao da reivindicacdo em sua
natureza, que pode ser mais restritiva ou mais ampla.

21



Termos de Ligacao

O termo ‘compreendido de’ ou (...por’) ou (...pela’)
torna mais amplo o escopo de protecao.

Ex.: Composic¢ao caracterizada por compreender os
corantes A, Be C.

A+B+C —» E a combinacdo de A+B+C e mais qualquer
outro composto.

O termo ‘consistido essencialmente de’ ou (...por’) ou
(...pela’) exclui componentes adicionais nao
especificados que poderiam afetar as caracteristicas

do produto da invencao.

Ex.: Composicao caracterizada por ser consistida
essencialmente pelos corantes A,B eC.

A+B+C —» Consiste essencialmente na combinacao

de A+B+C+D se D nao for importancia vital para a dita
combinacio.

Ressalta-se que existe a possibilidade de que uma ou
mais reivindicacoes venham a ser recusadas, porém
isto nao significa que as reivindicacOes restantes
sejam invalidas.

Cada reivindicacao é avaliada pelo seu proprio
mérito.

A melhor estratégia é construir reivindicacoes para
os varios aspectos presentes na invencao a fim de
assegurar que recebera a maior protecao possivel.
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Resumo

Oresumo é uma sintese do que foi exposto norelatorio
descritivo, nasreivindicacoes e nos desenhos. Permite
uma compreensao clara do problema técnico, da
esséncia da solucao desse problema e o uso principal
da invencao.

> O Resumo deve:
- Ser iniciado pelo titulo;

- Ser tao conciso quanto a exposicao permitir (de
preferéncia de 50 a 200 palavras no maximo),
preferivelmente nao excedendo 20 linhas de texto;

- Conter sinais de referéncia, entre parénteses,
correspondentes a cada uma das principais
caracteristicas técnicas, quando ilustradas por
desenho constante do pedido;

- Nao fazer mencao ao mérito ou ao valor da invencao
requerida;

- Sendo o caso, conter as féormulas quimicas e/ ou
equacOes matematicas que, entre todas constantes
do pedido, melhor caracterizem a invencao.
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Desenhos

> Os desenhos, fluxogramas, diagramas,
esquemas graficos devem apresentar:

- Tracos indeléveis firmes, uniformes e sem cores,
preferencialmente com auxilio de instrumentos de
desenho técnico, de forma a permitir sua reproducao;
- Escala em comum para todos os elementos, salvo
quando proporcao diferente for indispensavel a sua
compreensao;

- Disposicao na folha de maneira vertical e, quando
na posicao horizontal, com a parte superior voltada
para o lado esquerdo;

- Nameros e letras na altura minima de 3,2mm;

- Sinais de referéncia e linhas diretrizes simples e
claros;

- Termos indicativos e palavras- chave dispostos de
maneira a nao cobrir qualquer linha das figuras;

- Sem ser emoldurados ou demilitados por linhas;
- Sem textos, rubricas ou timbres;

- Sem parénteses, circulos ou aspas nos sinais de
referéncias.
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