FORMULARIO DE COMENTARIOS E SUGESTOES
CONSULTA PUBLICA N°01/2015

NOME: Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual da Rede Brasileira pela
Integracéo dos Povos (GTPI/Rebrip)

( ) agente
( ) usuario

ARTIGO DA

MINUTA

() representante de 6rgdo de classe ou associacao

( ) representante de instituicdo governamental
( ) representante de 6rgaos de defesa do consumidor

PROPOSTA DE ALTERACAO

(X) outros, especificar: Organizacédo da Sociedade Civil

JUSTIFICATIVA

1.04

Um produto que apresente aquela propriedade, mesmo conferindo-

lhe um uso pratico, ndo pode ser considerado invengéo.

Somente o uso pratico ndo faz de um produto umal
invencao. A Lei 9.279/96, em seu artigo 42, somente
garante protecao patentaria para um produto ou para
um processo, e ndo para 0 seu uso. Para um produto
OU processo ser uma invengao, 0 mesmo deve cumprir
0s critérios de patenteabilidade estabelecidos em lei
(novidade, atividade inventiva e aplicagdo industrial),
além de se enquadrar nos artigos 10 e 18 da Lei
9.279/96. Como estabelecido no item 1.03, uma nova
propriedade de um produto j& conhecido é uma
descoberta e ndo uma invencao. Assim, ainda que a
nova propriedade tenha um uso prético, se o produto
ja for conhecido, ndo pode haver protecdo patentéria
em razdo do uso conferido pela propriedade
descoberta.

3.05

O relatério de busca deve citar mesmo os documentos em que h&
davidas em relagcdo a disponibilidade dos mesmos ao publico, e &
data precisa da publicacdo de qualquer documento. Esses
documentos em principio sdo aceitos e o dnus de provar o
contrario sera do depositante e uma evidéncia circunstancial pode

Todos os documentos relevantes encontrados devem
ser citados no relatério de busca, mesmo com duavidas
sobre a disponibilidade ao publico e sobre a data de
divulgacdo, a fim de que o processo seja 0 mais

transparente possivel.




ser necessaria para estabelecer ou confirmar a anterioridade dos
mesmos.

O atendimento ao requisito de novidade deve ser observado para
cada reivindicagdo do pedido de patente. Mesmo que uma

Todas as reivindicagbes devem ser analisadas quanto

4.03 T . . . ._|a novidade, mesmo sendo dependentes. Nao se pode
reivindicacdo independente apresente novidade, € necessario ) A
: . o~ pressupor novidade em wuma reivindicacdo sem
examinar a novidade de suas reivindicacdes dependentes, uma .
~ ~ . analisar cada uma.
vez que ndo se sabe se todas estas apresentam ou ndo novidade.
As reivindicagbes dependentes estdo diretamente
vinculadas a reivindicacdo independente a qual se
relacionam, cabendo-lhes a funcdo apenas de
detalhamento das caracteristicas. Segundo as
4.04 Por outro lado, se a reivindicacdo independente ndo apresentaldiretrizes de exame de pedido de patente do INPI,
' novidade, as suas reivindicacdes dependentes ndo precisam ser|bloco |, item 3.30, as reivindicacdes dependentes
examinadas, pois também n&o apresentardo novidade. mantém uma relagdo de dependéncia com a
reivindicacdo independente. Assim, se a reivindicacao
independente n&o apresenta novidade, suas
reivindicacoes dependentes também nao
apresentarao.
. . . . |Da mesma forma quanto a analise de novidade, todas
Se uma reivindicagdo independente envolve atividade inventiva, o ) R
: R L . I : . as reivindicagbes devem ser analisadas quanto a
ainda assim é necessario examinar a atividade inventiva de suas|_.. . : ) .
5.08 T . atividade inventiva, mesmo sendo dependentes. Nao
reivindicacbes dependentes, pois podem conter elementos - : i
e ~ o o . . se pode pressupor atividade inventiva em uma
especificos que ndo atendam ao requisito de atividade inventiva. L .
reivindicacdo sem analisar cada uma.
As reivindicagbes dependentes estdo diretamente
vinculadas a reivindicacdo independente a qual se
relacionam, cabendo-lhes a funcdo apenas de
detalhamento das caracteristicas. Segundo as
509 Se a reivindicagao independente ndo apresenta atividade inventiva,|diretrizes de exame de pedido de patente do INPI,
' as suas reivindica¢des dependentes ndo precisam ser examinadas,|bloco |, item 3.30, as reivindicacbes dependentes
pois também ndo apresentardo atividade inventiva. mantém uma relagdo de dependéncia com a
reivindicacao independente. Assim, se a reivindicacao
independente ndo apresenta atividade inventiva, suas
reivindicacoes dependentes também nao
apresentarao.
O estado da técnica mais proximo é constituido por todos os|N&o se pode limitar o nimero de documentos a serem
510.1 documentos relevantes relacionados com a invengéo pleiteada emjapresentados na determinacdo do estado da técnica.

cada reivindicagéo independente, e devem ser a base para avaliar
a presenca de atividade inventiva. O estado da técnica mais

Ao contrario: quanto mais documentos e informacdes
sobre 0 estado da técnica, mais embasada fica essa




proximo pode ser:

determinacao.

A combinacdo de elementos ja disponiveis no estado
da técnica ndo cumpre o requisito de atividade
inventiva e ndo pode ser objeto de protecao patentaria.

5.13 até 5.15 | Exclusao T T .
Patentes de combinagédo ndo devem ser concedidas.
Por isso, propomos a retirada de todo o capitulo que
trata de combinacdes.
Se as caracteristicas técnicas combinadas interagem
funcionalmente entre si e produzem um efeito técnico inesperado, , o
. 3§ -~ ~_ /|[Em outros artigos das diretrizes de exame usa-se 0
ou, em outras palavras, se o efeito técnico apds a combinagéo é AT N -
) " ) P 2.~ __|termo “efeito técnico inesperado” e ndo o termo “efeito
diferente que o somatorio dos efeitos técnicos das caracteristicas . = :
5.154 RSN ~ L ~ novo”. E importante o uso da mesma linguagem e a
individuais e ndo esperado por um técnico no assunto, entdo tal , : - -
S o . . . garantia do atendimento ao critério de atividade
combinagé&o apresenta atividade inventiva. O fato de quaisquer das nventiva
caracteristicas técnicas em si na invencdo por combinagdo ser '
conhecida ndo compromete a atividade inventiva da dita invencéo.
Patentes de selecdo ndo cumprem o requisito de
novidade, uma vez que ja estdo contidas em
. ~ documentos disponiveis no estado da técnica. Assim,
5.16 até 5.22 |Exclusdo o ponive: a
nao deve haver protecédo patentaria para as chamadas
“patentes de selec&o”. Por isso, propomos a retirada
de todo o capitulo que trata de patentes de selecao.
Reivindica¢des de novo uso ndo sdo invencgdes. O que
é passivel de patenteabilidade na legislacdo brasileira
5.23 até 5.26 |Exclusao sdo produtos e processos, nao “usos” (artigo 42, Lei
9.279/96). Por isso, propomos a retirada de todo o
capitulo que trata de reivindicacfes de novo uso.
A obtencdo de sucesso comercial ou de prémios ndo
esta relacionada ao cumprimento ou ndo do requisito
5.32e5.33 |Exclusdo de atividade inventiva. Dessa forma, & desnecessario
e até prejudicial ao exame do pedido de patente a
manutencdo desses artigos.
O exemplo colocado nesse artigo ndo corresponde a
um efeito técnico inesperado, por isso deve ser
6.08 Exclusao excluido. Para o caso de medicamentos, diretrizes de

exame especificas podem tratar mais detalhadamente
do que corresponde ao efeito técnico inesperado.




Reivindicacdes de composi¢bes ndo patenteaveis, ja
que tratam essencialmente de uma mistura de
701 até 7.31 |Exclusio com_ponente§ quimicos ou biologicos ja (_:qnhecidos.

Assim, ndo  cumprem 0S  requisitos  de
patenteabilidade. Por isso, propomos a retirada de
todo o capitulo que trata de composicoes.

Este formulério devera ser encaminhado ao INPI para o endereco eletrénico: saesp@inpi.gov.br, fax (21) 3037-3638, ou
diretamente a uma das recepcdes do INPI indicadas no Art. 2° do Aviso dessa Consulta Publica.



