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Resumo

Atualmente o enfoque da prospecgao tecnoldgica por meio de patentes estéd voltado, sobretudo, para busca de
anterioridade e monitoramento. Sao escassas as informacdes sobre estratégias de busca para outros objetivos
de prospecgao em patentes além dos citados. Assim, o presente trabalho visa a contribuir com orientagoes para
prospeccao tecnoldgica em base de dados de patentes de acordo com o objetivo da busca. Para isso, a partir de
uma pesquisa bibliografica em bases de dados cientificos e de uma pesquisa documental no endereco eletrénico da
Organizagao Mundial da Propriedade Intelectual e em bases de dados de escritérios de patentes, foram sistematizadas
informacoes sobre estratégias diversificadas a depender dos objetivos da busca de dados. Como resultados, séo
apresentadas as orientacoes sobre prospeccao tecnolégica em base em patentes de acordo com o objetivo da busca.
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Abstract

Currently, the focus of technological prospecting through patents is focused mainly on search for priority and
monitoring. There is little information on search strategies for other patent prospecting objectives other than those
cited above. Thus, the present work aims to contribute with guidelines for technological prospection based on patents
according to the purpose of the search. For this, from a bibliographic research in scientific databases; documental
research in the electronic address of the World Intellectual Property Organization and databases of patent offices
systematized information on diversified strategies depending on the objectives of the search of data. As results, there
were shown the guidelines on patent-based technological prospecting according to the search objective.

Keywords: Patents. Technological prospecting. Technological prospecting strategy.
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1 Introducgéo

O progresso tecnoldgico tem sua expanséao facilitada pelo fendomeno da globalizagéao, que
exclui fronteiras e amplia conhecimentos, resultando em uma economia globalizada, na qual
a virtualidade ganha mais e mais espaco, as transformacoes sao velozes, trazendo um cenéario
que requer uma busca incessante por novas tecnologias e inovacoes. Esse cenario de oferta e
demanda crescente por produtos e servicos contribui para que os empreendedores, inventores
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e outros atores procurem criar, proteger, divulgar e comercializar suas criacoes, trazendo retor-
no econdmico, beneficios pessoais e também para a sociedade. Dentre as diversas formas de
protecao das criacOes intelectuais, a patente se encontra muito concatenada com o desenvolvi-
mento tecnolégico, considerando que a patente é uma modalidade de propriedade intelectual
que protege a criagao de produtos e processos, geralmente tecnolégicos (BRASIL, 1996).

A Carta Patente pode ser definida como um documento que retrata uma invencao e cria
uma situacao legal na qual o titular da patente pode impedir terceiros de explorar a sua in-
vencao (ORGANIZACAO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2009). A protecao
de uma invencao por meio de uma Carta Patente é o resultado de um processo de pesquisa e
desenvolvimento, muitas vezes longo e dispendioso. Para ampliar as possibilidades de sucesso
nessas pesquisas, o acesso a informacoes tecnolégicas é fundamental.

O acesso a informacobes tecnolégicas também faz parte das estratégias e da inteligéncia
competitiva de empresas. As inimeras incertezas que envolvem a atividade de pesquisa e de-
senvolvimento e o cenéario econdmico em geral levam as empresas inovadoras a procurarem
estratégias competitivas apropriadas para os seus produtos e para os mercados em que atuam.
Algumas dessas estratégias sédo baseadas em avaliacao das ameagas e oportunidades externas
e da predisposicao interna da empresa em responder a esses desafios e controlar o ambiente
externo, seus pontos fortes, suas potencialidades baseadas em seus recursos, infraestrutura,
capital humano e parcerias (TIGRE, 2006). Assim, para as empresas se manterem competiti-
vas, elas procuram se diferenciar por meio da busca pela inovacao e da tentativa de antecipar
tendéncias e sinais de mudancas, de forma que possam se posicionar a frente dos concorrentes
no mercado (ANTUNES et al., 2018). De acordo com Ribeiro (2018), a inteligéncia competitiva
é capaz de auxiliar a acompanhar as acoes dos concorrentes, as potenciais fusdes, aquisicoes,
investimentos e desinvestimentos, entre outros dados, podendo, assim, se antecipar as inovacoes
e alterac6es no mercado, o que podem representar oportunidades ou ameacas.

Segundo Borschiver, Almeida e Roitmant (2008), a prospeccao e o monitoramento infor-
macional sdo etapas fundamentais do processo de inteligéncia competitiva, pois, por meio da
prospeccao informacional, é admissivel construir um mapa inicial de fonte de informagoes e
conhecimentos essenciais a competitividade de um determinado setor. Quanto ao monitora-
mento, nesse processo é necessario separar cautelosamente, dentre as diversas informacoes,
as que tém potencial relevante, permitindo a identificacdo de novas possibilidades e sinais de
mudanga no ambiente.

De acordo com Amparo, Ribeiro e Guarieiro (2012), os estudos de prospeccao tecnolégica
tém um lugar determinante na reducao de incertezas e nos processos de tomada de decisao
estratégica. E que as transformacées tecnolégicas, sobretudo as acontecidas nas ultimas déca-
das, apontam a necessidade de utilizar informacbes que possa orientar o futuro, informagoes
que os estudos prospectivos podem fornecer. Coelho et al. (2005) diz que prospeccao requer a
identificacao das oportunidades e necessidades mais importantes para a pesquisa e desenvol-
vimento (P&D).

Diante do exposto, verifica-se a importancia da prospeccao tecnoldgica, pois ela fornece
embasamento para os tomadores de decisao formularem as estratégias de inovacao. Os es-
tudos de prospeccao tecnolégica podem ajudar a mapear os desenvolvimentos cientificos e
tecnolégicos, a visualizar as tendéncias de mercado, indicando os concorrentes, o que facilita a
tomada de decisao. Nesse sentido, para Tigre e Kupfer (2004), prospeccao tecnoldgica é uma
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maneira disciplinada de mapear futuros desenvolvimentos cientificos e tecnoldgicos que poderao
influenciar de forma consideravel uma industria, a economia ou a sociedade como um todo,
bem como mostrar o que podera ter éxito em temos de inovacao tecnolégica.

Nesse contexto de competitividade e de estimulo as criaces intelectuais, os Nucleos de
Inovacao Tecnolégica (NITs) assumem uma grande importancia nas instituigbes de ciéncia e
tecnologia, e devem estar qualificados para o desempenho das atividades inerentes a eles. No
que se refere a informacoes tecnoldgicas relacionadas as patentes, cabe aos NITs ndo apenas
realizar busca de anterioridade para emissao de parecer sobre a patenteabilidade de uma in-
vencao, mas também orientar procedimentos sobre liberdade de operacao ou conflitos juridicos
acerca de infracOes relacionadas a patentes, em sintese, realizar agoes de gestao da inovacao.

ALein. 13.243, de 11 de janeiro de 2016, no seu artigo 16, apresenta as competéncias do
NIT (BRASIL, 2016). O inciso VII desse artigo reza que cabe ao NIT “[...] desenvolver estudos
de prospeccao tecnoldgica e de inteligéncia competitiva no campo da propriedade intelectual,
de forma a orientar as agdes de inovacao da Instituicao Cientifica, Tecnolégica e de Inovacao

(ICT).” (BRASIL, 2016).

Vale ressaltar que o objetivo do estudo da prospeccao nao é descobrir o futuro, mas ajudar
a tracar e a analisar as diversas estratégias para alcancar o futuro desejavel. Para isso, em um
estudo prospectivo, devem-se escolher as técnicas e métodos que melhor contribuirdo para o
alcance da meta desejada. Essa escolha dependera da area de conhecimento, do custo a ser
aplicado, da abrangéncia que o estudo pretende alcancar (RIBEIRO, 2018).

As técnicas e métodos de prospeccao tecnoldgica diferem nos tipos de abordagens e nas
habilidades requisitadas. Segundo Antunes et al. (2018), as técnicas e métodos podem ser classi-
ficados em conformidade com os seguintes enfoques: monitoramento e sistema de inteligéncia;
cenarios; andlises de tendéncias; opinides de especialistas; sistemas de avaliacao e decisao;
métodos descritivos e matrizes, métodos estatisticos, modelagem, simulacao e criatividade.

De acordo com Mayerhoff (2008), existem trés caminhos que podem ser utilizados na
missao de prospectar o futuro: i) por meio de inferéncias, que tracam o futuro pela reprodugao
do passado, com alguns limites, suprimindo as descontinuidades ou rupturas; ii) por meio de
geracao sistematica de trajetorias alternativas, com elaboracao de cenérios possiveis; ou iii) por
consenso, mediante visao subjetiva de especialistas. Seja qual for o caminho escolhido, para
atingir os objetivos desejados, o estudo de prospeccao tecnoldgica deve dispor de informacoes
confiaveis, coerentes, como as que podem ser adquiridas no sistema de propriedade intelectual,
especificamente no sistema de patentes, um meio bastante apropriado, por ser constantemente
alimentado em bases de dados, e dispoe de uma sistematica clara e objetiva. De modo geral,
a pesquisa da documentacao patentaria, em determinado segmento tecnoldgico de interesse,
possibilita que empresas e servicos de P&D estabelecam o caminho dos investimentos e as linhas
de pesquisas a serem utilizadas e possam evitar dispender esforcos em reinvencoes (JANNUZZI

et al., 2007).

Com o propésito de abordar topicos sobre prospeccao tecnoldgica, especialmente em bases
de dados de patentes, neste trabalho foi realizada uma breve revisao da literatura nacional e
internacional disponivel sobre o tema. O estudo prospectivo é fundamental nos processos de
tomada de decisao relacionados a inovacao, ajuda a mapear os desenvolvimentos cientificos
e tecnolégicos eficientes que possam influenciar na economia ou na sociedade, contribuindo
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com as empresas para que possam se antecipar as inovacoes e verificando as oportunidades e
as possiveis ameacas.

2 A Protecdo de Invencoes por meio de Patentes

Patente é um direito temporario de exclusividade, relacionado a uma invencao ou modelo
de utilidade, concedido pelo Estado aos inventores, autores, podendo ser pessoas fisicas ou
juridicas. Apropriado desse direito, o detentor da patente pode impedir que terceiros venham
produzir, utilizar, colocar a venda, vender ou até mesmo importar produto de sua patente sem
o seu consentimento, pelo prazo de vigéncia da exclusividade. Em compensacao o autor do
invento fica obrigado a revelar detalhadamente o contetido técnico da matéria protegida pela
patente (ORGANIZACAO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2009).

A outorga de monopélios temporarios aos detentores da patente, que podem ser inventores
empreendedores, por meio de garantia de direitos de propriedade industrial, vem como estimulo
a geracao de inovagoes, ao assegurar condi¢oes de apropriabilidade dos recursos investidos na
criacdo de novas tecnologias (ZUCOLOTO, 2012).

O direito de exclusividade é utilizado no pais ou regiao na qual a patente foi solicitada e
concedida, conforme a legislacao desse pais ou regidao. As garantias das patentes na maioria
das vezes sao aplicadas em um tribunal, sendo iniciativa do proprietario do direito. A respon-
sabilidade pelo monitoramento, identificagao dos infratores de uma patente é do proprietario
da patente. O proprietario da patente pode explorar sua invencao, produzindo-a, ou conceder
uma licenga de exploracao da patente a terceiros ou mesmo realizar a cessao do direito de
propriedade a terceiros?.

A Lein. 9.279, de 14 de maio de 1996 (BRASIL, 1996), conhecida como Lei da Proprie-
dade Industrial, que dispoe sobre direitos e obrigagoes relativos a propriedade industrial, no seu
artigo 8° diz que, para ser patenteavel, a invengéo tem que atender aos requisitos da novidade
(ndo estar compreendida no estado da técnica), atividade inventiva (a invencao deve resultar de
atividade criativa e intelectual dos inventores) e ter aplicacao industrial (a utilizacao e producao
da invengao deve ser possivel em qualquer tipo de industria).

No artigo 18, a lei citada (BRASIL, 1996) informa o que nao pode ser patenteavel: i) o que
for adverso a moral, aos bons costumes e a seguranca, a ordem e a satide publica; ii) as substan-
cias, materiais, misturas, elementos ou produtos de quaisquer espécies, assim como a alteracao
de suas propriedades fisico-quimicas e os respectivos processos de obtencao ou modificacao,
quando for resultado de transformagéao do nucleo atomico; iii) o todo ou parte dos seres vivos,
com excecao dos microrganismos transgénicos que atendam aos requisitos de patenteabilidade,
novidade, atividade inventiva e aplicacao industrial e que nao seja mera descoberta (revelacao
de algo que era ignorado, mas ja existente na natureza).

No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é o 6rgao responséavel pela

concessao de direitos de propriedade intelectual. E uma instituicao criada pela Lei n. 5.648, de
11 de dezembro de 1970 (BRASIL, 1970), com sede no Rio de Janeiro. Trata-se de uma au-

1 A exploragao, por terceiros, de uma invengao protegida por meio de patentes pode ocorrer mediante: i) a licenga para exploracdo de patente por meio de
contrato para autorizar a exploragao por terceiros, com prazo determinado; ii) a licenca compulséria de patente, que é um pedido de suspenséao temporaria do
direito de exclusividade do titular da patente; iii) a cess@o do direito a patente por meio de contrato com a finalidade de transferir definitivamente a titularida-
de a terceiros (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2013).
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tarquia federal vinculada ao Ministério da Industria, Comércio Exterior e Servigos, responsavel
pelo aperfeicoamento, disseminacao e gestao do sistema brasileiro de concessao e garantia de
direitos de propriedade intelectual para a industria.

O pedido de patente, ao ser depositado no INPI, mantém-se em sigilo por 18 meses con-
tados do depésito ou da data de sua prioridade mais antiga. Depois desse periodo de sigilo,
o pedido é publicado na Revista da Propriedade Industrial, que tem sua publicacao semanal-
mente no endereco eletrénico do INPI. Depois do prazo de 36 meses contados do depésito do
pedido de patente, o depositante deve solicitar o exame do pedido. Nao sendo requisitado o
exame do pedido, ele serd arquivado, porém sendo pleiteado o exame, pode ele ser deferido
ou indeferido. Ocorrendo o deferimento, o depositante tem 60 dias para pagar a expedicao
da Carta Patente. Quando concedido esse direito de exclusividade temporaria, o documento
de patente é publicado e incluido no Banco de Patentes do INPI (INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2018).

O banco de dados do INPI é administrado pelo seu 6rgao denominado Centro de Dissemi-
nacao da Informacao Tecnolégica (CEDIN), e é de acesso gratuito ao publico, disponibilizando
de informagoes genéricas como dados de classificacao do catalogo internacional de patentes e
resumo do documento procurado (INPI, 2018). O INPI possui convénios com institutos outor-
gantes estrangeiros que representam o Brasil nos foros e tratados internacionais, como o Acordo
sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (em inglés,
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS).

3 Pesquisa em Bancos de Dados de Patentes Conforme o
Objetivo da Busca

A anélise de patentes é um procedimento fundamental para o desenvolvimento de novos
produtos e processos, uma vez que proporciona uma visao geral de uma area tecnolégica espe-
cifica. Por meio dessa analise é possivel ter conhecimento do mercado, identificando as empresas
que estao investindo em P&D naquele segmento de interesse, além de indicar a existéncia de
um mercado potencial para a tecnologia. A pesquisa em bases de dados de patentes também
permite identificar os inventores (os principais especialistas de uma determinada area), os paises
onde a tecnologia estd protegida (e consequentemente se existe uma familia de patentes), o
depositante que realizou o primeiro depésito de patente. Uma familia de patente é um conjunto
de pedidos de patente depositados ou de patentes concedidas em mais de um pais para proteger
uma mesma invencao desenvolvida por inventores em comum.

Também, por meio da andlise das datas de publicacdes dos pedidos de patentes, é possivel
inferir o grau de interesse em determinado setor tecnolégico no periodo analisado; bem como
reconhecer as empresas titulares, identificando os provaveis concorrentes ou potenciais parcei-
ros e as redes de parcerias (PUTTAIAH et al., 2018). Portanto, quando um inventor planeja a
realizacdo de uma pesquisa tecnolégica, a pesquisa em bancos de dados de patentes, apesar
de nao ser obrigatéria, é aconselhavel ser realizada, em razao de definir o estado da técnica e
de evitar perda de recursos financeiros e de tempo. Ademais, como dito, a pesquisa em bancos
de dados de patentes também permite monitorar concorrentes, verificar os paises que tém pro-
tecao de inventos semelhantes e identificar os principais inventores do segmento tecnolégico
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em foco. Enfim, a pesquisa desses dados auxilia o inventor a ter conhecimento de mercado e a
nao infringir o direito de propriedade de terceiros. Cabe lembrar que uma limitacao da busca é
o periodo de sigilo, pois por 18 meses os pedidos de protecao de invengoes sao mantidos em
sigilo, exceto se houver solicitacao de antecipacao de publicacdo, geralmente decorrente de
interesse em comercializacao da invencéao.

Segundo o manual de redacao de patentes da Organizacao Mundial da Propriedade Intelectual
(OMPI) (2009), as buscas de informacoes sobre o estado da técnica podem ocorrer por meio
de: i) busca de patenteabilidade conduzida por um inventor antes do depésito de um pedido de
patente; ii) busca de invalidade de litigio trazida por um infrator acusado; iii) busca de exame
de patente realizada por um examinador do governo que define a concessao ou recusa de um
pedido de patente; iv) a busca do estado da técnica que traz informagao em um campo técnico.

O estado da técnica vem definido na Lein. 9.279, de 14 de maio de 1996 (BRASIL, 1996),
no paragrafo 1., do artigo 11, como tudo que esta disponivel ao publico antes da data de depésito
do pedido de patente, por meio de exposicao escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio,
no Brasil ou no exterior. Mas existem as ressalvas trazidas nos artigo 12 dessa lei, que diz nao
ser considerado estado da técnica a difusao da invencao ou do modelo de utilidade decorrido
os 12 meses que antecederem a data de depdsito ou a da prioridade do pedido de patente,
quando produzida pelo inventor, pelo INPI e por terceiros, ressalva relacionada ao que é deno-
minado “periodo de graga”; e pelo artigo 16, que afirma que, quando o pedido de patente for
depositado em pais que tenha acordo com o Brasil, ou em organizacao internacional, que gere
efeito de depésito nacional, sera assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no
acordo, nao permitindo invasao do depdsito nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos,
ressalva relacionada ao que é denominado “prerrogativa de prioridade unionista”. Segundo a
prioridade unionista, quando um depésito de pedido de patente de invencao ou de modelo de
utilidade for feito originalmente no Brasil, esse depésito da ao depositante o direito de priori-
dade em um pedido posterior, em outros paises, sobre a mesma matéria depositada no Brasil,
dentro do prazo de um ano.

A variagao da pesquisa de anterioridade depende do nivel de exigéncia do examinador,
mas sempre o objetivo dessa pesquisa é verificar se existem patentes ou outras publicacoes an-
teriores que impecam a emissao de uma patente, por ferir o requisito de novidade exigido para
concessao do direito desse tipo de propriedade industrial. As fontes de dados para pesquisa de
anterioridade incluem literatura sobre patentes e literatura em geral. Os resultados sdo empre-
gados na elaboracgao das alegacoes que evitam questionamento de novidade e focalizam em
novas caracteristicas e nao evidentes da invengao (GREENSPAN, 2013).

O capitulo intitulado Busca de Anterioridade (QUINTELLA et al., 2018) da Série Prospeccao
Tecnolégica da Colecao PROFNIT traz uma abordagem ampla sobre esse tema. Nao sao apenas
tratadas as razbes e as motivacdes para realizar a busca de anterioridade, como também sao
apresentados procedimentos e exemplos acerca de varios tipos de buscas de anterioridade em
bases de patentes. A fim de ilustrar o tema, sao ilustradas as bases de dados de documentos de
patentes, detalhando as bases de acesso gratuito: a base do European Patent Office (EPO), a
da World Intellectual Property Organization (WIPO), a da United States Patent Office (USPTO)
e a base do INPI. Também sao apresentados dados acerca da base do Derwent World Patent
Index e de revistas especializadas no tema que podem ser utilizadas como fontes de informa-
cao cientifico-tecnolégica. As buscas de dados em pesquisa de anterioridade em geral sao
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realizadas por cientistas, pesquisadores ou profissionais da area juridica, utilizando diferentes
bancos de dados publicos (Base de patentes do INPI; Base de Patentes do Escritério Europeu
de Patentes (Espacenet); Base de Patentes da Organizacao Mundial de Propriedade Industrial
(PATENSCOPE); Base de Patentes do Escritério Americano de Patentes (USPTO), entre ou-
tros) ou utilizando ferramentas de busca comerciais, como a plataforma Orbit Intelligence. Os
resultados encontrados sao utilizados para elaborar relatério sobre anterioridade ou parecer
sobre liberdade de operacao (FTO); para suprimir patentes em caso de infracao, dar garantias
antes do licenciamento, para ajudar a delinear as rotas para possiveis melhorias em produtos
e processos existentes; para identificar tendéncias de mercado; para ter a previsao de novos
produtos; ou para monitorar os concorrentes.

O mapeamento tecnolégico por meio de patentes é outro objetivo de busca muito comum
que motiva estudos de prospeccao. Tais mapeamentos sao instrumentos eficazes, de grande
contribuicao para tomada de decisdes, pois ajudam a detectar novas tecnologias relevantes,
identificar os nichos de mercado, as fusoes, as aquisicbes, dentre outros enfoques. Segundo
Amparo, Ribeiro e Guarieiro (2012), o mapeamento tecnoldgico é indispensavel para a cadeia
produtiva do conhecimento.

Alguns dos principais enfoques do monitoramento tecnolégico por meio de dados de pa-
tentes foram agrupados em categorias, conforme Quadro 1.

Quadro 1 - Alguns enfoques do monitoramento tecnolégico por meio de dados de patentes

CATEGORIA ENFOQUE

Definicao do estado da técnica;
Mapeamento da evolucao de tecnologias no tempo;
Identificacdo de tecnologias emergentes;
Tecnologia Identificacdo do inicio da tecnologia (patente fundamental);
Identificacdo de potenciais rotas para aperfeicoamentos em produtos e processos existentes.
Identificacdo de mudangas na estratégia de P&D;
Identificacdo do grau de difuséo de uma tecnologia por meio das citacoes etc.;

Identificacéo de paises onde existe protecao (visao de mercado);

Paises - P ;
Mapeamento da evolucao dos depésitos por paises;
Identificacdo dos atores atuantes no mercado e de novos entrantes;
Identificacdo e monitoramento de concorrentes;
Empresas e ~ .
pessoas Mapeamento da evolucdo dos depésitos por empresa;

Rastreamento de competéncia tecnoldgica;
Identificacdo de principais inventores e dos que pesquisam os mesmos temas.

Fonte: Elaborado pelas autoras deste artigo, a partir de PROFNIT (2017)

Para Ribeiro et al. (2018), o mapeamento tecnoldgico por meio de patentes pode ser exe-
cutado por meio de diferentes bases de dados, e constitui-se das seguintes etapas:

a) Definicao das bases de dados a serem pesquisadas, dependendo do enfoque do mape-
amento.

b) Construcao do escopo para busca patentaria, para garantia da qualidade da metodologia
utilizada.

c) Busca e selecao dos documentos recuperados para download.
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d)Retirada das duplicidades, repeticdes e documentos falsos.

e) Elaboracéao de planilhas para estudos estatisticos e ponderacoes qualitativas.

O monitoramento tecnolégico por meio de dados de patentes parte do reconhecimento das
necessidades do cliente e de suas diretrizes estratégicas. Essas defini¢oes iniciais tém importancia
principalmente para delimitar a busca, a selecédo de dados, o tratamento da informagéo, e a vi-
sualizacao de tendéncias, trazendo contribuicao para o processo decisério (AMPARO; RIBEIRO;
GUARIEIRO, 2012). O monitoramento tecnolégico é uma ferramenta da inteligéncia competitiva
tecnoldgica, que tem na sua esséncia a identificacao de tendéncias tecnolégicas, oportunidades,
ameacas e seu vinculo com as estratégias de negécios dos concorrentes (RIBEIRO et al., 2018).

No que se refere a estratégias de busca em bases de dados de patentes, o planejamento
dessa estratégia depende fundamentalmente do objetivo da busca, que, como ja foi dito, sao,
principalmente, busca de anterioridade, busca visando mapeamento de tecnologias, busca sobre
liberdade de operacao e busca sobre validade de patentes.

A partir do objetivo da busca, é preciso definir inicialmente a equipe que participara da
pesquisa, em especial os especialistas que darao subsidios e aprofundamento a busca e a pos-
terior selecéo e andlise de dados. Em seguida, a luz do objetivo da busca, é preciso definir a
base de dados a ser usada. Essa definicao é baseada em algumas caracteristicas:

a) Abrangéncia. Se, por exemplo, a busca visa a analisar a validade de uma patente concedida
em uma nagao em especifico, basta realizar a pesquisa no escritério daquela nagao. Mas
buscas de anterioridade, por sua vez, depende de base de dados com maior abrangéncia
possivel.

b)Custo. A escolha da base de dados vai depender do quanto o pesquisador pode pagar
pelo acesso. Ha bases de dados gratuitas, porém, as interfaces de busca e as ferramentas
de andlise sao bem menos amigaveis e limitadas do que as bases pagas.

¢) Recursos oferecidos. Algumas bases de dados permitem download de documentos, apre-
sentam ferramentas de analise de dados, tém resumos sempre traduzidos para o inglés etc.

A escolha da base de dados de patentes é fundamental para alcance da pesquisa desejada
deve levar em consideracao a cobertura que deseja atingir (verificando as informacoes dos
diversos escritérios de patentes englobados pela base), avaliar o custo, a acessibilidade, a agili-
dade na recuperagéao dos dados. Antes de realizar a busca recomenda-se ler o Help da base de
dados para ter acesso as informagdes disponiveis em cada base, o significado de cada registro,
0s mecanismos e campos de busca.

Definida a base de dados, o planejamento da estratégia deve voltar-se para os campos de
busca de interesse da pesquisa. Os campos de busca mais comuns sao apresentados no item
“Principais Campos de Busca em Bases de Dados de Patentes”, onde também foram tratados
temas tais como uso de operadores boeleanos e caracteres curingas, grandes auxilios na defi-
nicao da estratégia de busca na base de dados escolhida. A Figura 1 mostra um fluxograma de
etapas da elaboracao de estratégias de busca em bases de dados de patentes.
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Figura 1 - Etapas da elaboracao de estratégias de busca em bases de dados de patentes

Definicao da Definicao se a Defini¢ao dos
Defini¢do do equipe de busca se limita a Escolha das bases campos de busca
objetivo da busca pesquisa bases de patentes de dados e termos/dados
(especialistas) ou se usa NPL utilizados

Fonte: Elaborada pelas autoras deste artigo (2018)

Como dito, nas pesquisas em bases de dados de patentes costumam-se consultar especia-
listas que facilitam a identificacao de potenciais referéncias, grupos de pesquisa ou inventores
que, de forma clara, podem apontar os pontos criticos e tracar estratégias para alcance dos
objetivos. Na consulta a especialista, as estratégias utilizadas vao progredindo conforme resul-
tados encontrados. Normalmente os resultados sao utilizados para gerar relatérios de busca de
anterioridade de invencdes, monitorar segmentos tecnoldgicos, invalidar patentes em casos de
infracao, ajudar na elaboracao de processos de questionamentos de patentes, dar garantias an-
tes do licenciamento e contribuir na elaboracao de um FTO, temas que serao tratados a seguir.

4 Pesquisa Sobre Validade da Patente

A pesquisa de validagéao de patente diz respeito a verificagao sobre infracbes quanto a prote-
cao reivindicada por uma patente especifica. Esse tipo de pesquisa deve ser bastante detalhado,
de modo que proporcione maior quantidade de informacoes possivel sobre a probabilidade de
invalidagdo de uma patente. A anélise de infracao contribui, por exemplo, para os depositantes
de um pedido de patentes definir se algum produto viola seus direitos de propriedade industrial
(PUTTAIAH et al., 2018). Porém esse tipo de pesquisa também ¢é utilizado entre empresas na
busca de argumentos para invalidar a patente de empresas concorrentes. A busca de dados é
norteada por uma cuidadosa andlise da protecao reivindicada por uma patente, ou seja, do
conjunto de reivindicacbes da patente.

Nesse tipo de busca, as fontes de dados incluem literatura sobre patentes e literatura em
geral ou literatura nao patentéria (NPL), que sao documentos publicos ou publicacoes nao re-
lacionadas a patentes, publicados antes da primeira data de prioridade da patente em questao.
Para um documento publicado ser considerando em um processo de invalidacao de patente,
essa publicacao deve ter ocorrido um ano ou mais antes da data de prioridade da patente e
atingir uma ou mais reivindicagcbes do documento da patente.

Como dito, as informacdes para norteamento de pesquisa de validade derivam das reivin-
dicagoes da patente em questao. Também nessas pesquisas costuma-se consultar especialistas.
As reivindicagbes sao analisadas para mostrar se o produto ou processo infringe direitos do
titular da patente. Segundo Puttaiah et al. (2018), uma alegacao de infracdo a um produto é
considerada infringida se todos os elementos da reivindicagao existirem em seu produto. Do
mesmo modo, uma reivindicacao acerca de etapas de processos é classificada infringida se todas
as etapas do processo estiverem no processo da patente em anélise. Porém, se pelo menos um
elemento da reclamacao nao estiver presente, o seu produto nao infringe os direitos de patentes
do outro titular.

Segundo Invntree (2018), algumas informacoes sdo muito relevantes para analise do pa-
recer de nao infracao. Para analisar uma violacao de patente primeiramente é necessério fazer
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uma interpretacao das reivindicacoes das patentes verificando o significado e o escopo de cada
uma. Depois é preciso comparar as reivindicacoes, buscando algum indicio que pode infringir
a patente.

Burrone (2005) traz o conceito de infragcéo por equivaléncia (ou infracao direta). Segundo
ele, mesmo que uma caracteristica ou elemento de um produto ou processo usado por terceiro
nao autorizado nao coincida literalmente com os termos de uma dada reivindicacao da patente,
mesmo assim existira infragao se essa caracteristica ou elemento for considerada como tecnica-
mente equivalente a uma caracteristica ou elemento da reivindicacao.

Diz-se que ha uma infracao literal quando cada item citado na reivindicacao tem relacao
idéntica ao do provavel processo alegado pelo infrator; conhecido como “regra de todos os
elementos”. Porém, ainda que nao ocorra infracao literal, uma reivindicacao é capaz de ser in-
fringida sob a doutrina de equivalentes. Essa doutrina deve ser usada nos elementos individuais
da reivindicagédo, néo a invencao como um todo (INVNTREE, 2018).

Existem algumas limitacOes relacionadas a doutrina dos equivalentes, sao essas:

a)Normalmente empregada quando o requerente da patente faz alteracao ou cancela ale-
gacodes recusadas pelo escritério de patentes como nao pantentedveis. Nesse momento, o
titular da patente, em resposta a recusa, solicita a restricao do pedido de patente pendente
da reivindicacao. A doutrina impede que o titular depois solicite a reivindicacao que foi
abandonada no decorrer da acusacao com o intuito de obter a emissao da patente.

b) Outra limitacao tem relagédo com o escopo e o estado da arte — evitar que o titular alcance,
perante a doutrina de equivalentes, protecoes que nao deveria obter do escritorio de pa-
tentes através de reivindicacoes literais. Segundo a Invntree (2018), se uma interpretacao
dos equivalentes das reivindicacoes for suficientemente ampla para também enredar ou
cobrir a técnica anterior, nao ha violagao.

A responsabilidade pelo monitoramento, identificacao dos infratores de uma patente é do
proprietario da patente. Porém o proprietario da patente pode dispor de uma licenca ou uma
cessao a terceiros. A licenca para exploracao de patente é efetivada por contrato para autorizar
a exploracao por terceiros, com prazo determinado; licenca compulséria de patente que é um
pedido de suspensao temporaria do direito de exclusividade do titular da patente; e a cessao
de patentes ocorre por meio de contrato com a finalidade de transferir a titularidade a terceiros
definitivamente.

Uma anélise de nao infracao serve de suporte para demonstrar se uma tecnologia, um
processo ou um produto proposto pode infringir ou ndo uma patente de terceiro. Essas opinides
sao formas de prevenir as empresas ou clientes de infracbes e também serve para demonstrar
que as medidas praticadas demonstram a boa-fé. Deve-se lembrar sempre que as opinides de
nao infracdo e de FTO nao detém nenhum valor vinculado a lei de patentes.

5 Pesquisa Sobre Liberdade de Operacéo

E preciso lembrar que a patente da ao seu titular o direito de impedir terceiros de explo-
rar sua invencao, mas nao garante o direito de producao do seu invento se, para a producao
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deste, forem necessarios produtos ou processos protegidos por outras patentes. Por isso, antes
de produzir ou ofertar um servico, é necesséaria uma pesquisa sobre liberdade de operacao, em
inglés, Freedom to Operate, (FTO).

A pesquisa sobre liberdade de operacgao visa a garantir que uma empresa nao infringira os
direitos de propriedade intelectual validos de terceiros, e para isso é feita uma analise da tecno-
logia referente ao produto ou servico que a empresa deseja fabricar ou oferecer. A pesquisa de
liberdade de operacao em geral ocorre no inicio do planejamento de producao da tecnologia,
mas é recomendado uma pesquisa depois da evolucao desse planejamento, verificando se a
liberdade de operacao persiste.

Como os direitos de patentes sao territoriais, ou seja, a patente é um direito concedido
pelos Estados-nacao ao requerente, a pesquisa de FTO é especifica de cada territério-nacao.
Assim, um estudo sobre liberdade de operacao utiliza fontes de dados de paises relevantes onde
se tem interesse em atuar, incluindo patentes nao expiradas que sao potencialmente similares
ao produto ou servico a ser ofertado. A pesquisa deve abranger as patentes concedidas e os
pedidos de patentes (ainda ndo concedidos). Quando o resultado da busca considerar que nao
existe registro de documentos relevantes e validos pertinente a tecnologia de interesse, o cenério
sera favoravel para exploracao. Mas, quando positivo, deduz-se que ao utilizar a tecnologia sem
permissao do titular o infrator estara sujeito a responder processo judicial.

Os resultados da pesquisa sobre liberdade de operacéao sao usados para elaborar um parecer,
contendo descricao da tecnologia, e o detalhamento das metodologias de busca; um relatério
detalhado da lei aplicavel as violacoes; a andlise das patentes relevantes, realizada a partir de
uma pesquisa de validade para algumas das patentes identificadas similares a da tecnologia em
questao; e, por fim, deve conter uma conclusao, um parecer conclusivo. Normalmente os espe-
cialistas sao consultados para identificar as tecnologias a serem pesquisadas, e eles contribuem
na elaboracao do parecer sobre liberdade de operacao (FTO).

Vale destacar que, no que diz respeito a decisao de patentear ou nao uma tecnologia, Bur-
rone (2005) faz uma observacao em relacao a existéncia de algumas empresas que preferem
nao patentear a invencao, por exemplo, para evitar custos, e optam por utilizar a publicacao
defensiva, que é a divulgacao da invencao para o publico garantindo que ninguém podera pa-
tentea-la. Porém a publicacao defensiva nao é realizada quando se tratar de um grande avanco
tecnolégico ou uma invencao tecnolégica essencial que seja a poténcia de uma empresa.

Quando um parecer de FTO indicar a necessidade de obtencao da liberdade de operacao
para produzir determinada tecnologia, as estratégias mais utilizadas, sequndo Burrone (2005), sao:

a) Licenciamento da patente — a licenca por meio de uma permissao por escrito, juridica-
mente embasada, do titular da patente para que possa ser usada a tecnologia patenteada
para acoes especificas, em mercados especificos e por um determinado periodo de tempo.

b) Licenciamento cruzado — ocorre quando duas empresas permutam licencas para utilizagao
de patentes de propriedade da outra parte. O licenciamento cruzado requer que na sua
empresa exista um portfélio de patentes protegido e com valar para possiveis parceiros
de licenciamento.

c) Criacdo de uma nova invencao — realizar alterac6es no produto ou no processo protegido
com a finalidade de evitar a violacao da patente de propriedade de terceiros.
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d)Pools de patentes — trata-se de um consércio de duas ou mais empresas que cruzam licen-
cas de patentes relacionadas a uma mesma tecnologia. E um recurso utilizado por duas
ou mais empresas que desenvolvem uma mesma tecnologia e colocam nas suas patentes
um pool para determinar um fator de compensacao para direitos de patentes.

As vantagens de uma pesquisa de FTO, de acordo com Invntree (2018), sao:

a)Reduz custos com litigio.

b)Realiza o rastreamento das patentes expiradas (analisa o status legal), ou seja, verifica
quando os direitos de patentes relevantes expiram, motivando a entrada no mercado, pois
o proprietario da patente expirada nao pode processar por violagao (a patente expirada
torna-se de dominio publico).

c) Contribui para identificar patentes que estao disponiveis para cessao de direitos ou licen-
ciamento. Da mesma maneira, informa também quem s&o os eventuais clientes ou ces-
sionarios que possam estar motivados em comprar ou investir no produto ou tecnologia
pretendida.

d)Viabiliza compreender quais sao as areas em que ha oportunidade de insercao de novos
entrantes.

Em resumo, o relatério de liberdade de operar em um determinado setor tecnolégico pode
ser produzido por meio de FTO. Ele serd construido com o objetivo de observar a existéncia
de patentes de terceiros que possa impedir o uso, a venda, distribuicdo ou a comercializagao
do produto. Esses relatérios de FTO ou de opinides de nao infracao sao utilizados pelas em-
presas como uma poderosa ferramenta estratégica para tomada de decisbes ou para fusdes e
aquisicoes de empresa.

6 Principais Campos de Busca em Bases de Dados de
Patentes

Existem vérios bancos de dados para realizacao de busca podendo ser nacionais ou in-
ternacionais, e a escolha da estratégia de busca é fundamental para qualidade do resultado
a ser encontrado. Diversos campos sao utilizados em buscas em bases de dados de patentes.
A escolha deles varia, sobretudo, de acordo com o objetivo da busca e com os recursos que a
base de dados oferece. Dentre os campos de busca, um dos mais utilizados sao palavras-chave
no titulo da patente. Esse campo de busca é relevante para a recuperagao de documentos de
patentes que tratam de determinada tecnologia porque se toma como principio que o titulo deve
descrever de forma clara e precisa a invencao. De acordo com a (ORGANIZACAO MUNDIAL
DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2018), o titulo nao deve ser muito restrito, e deve indicar
o teor da invengao de modo suficiente. Outro campo de busca muito empregado é o resumo,
por meio de pesquisas utilizando palavras-chave. O resumo deve contextualizar a invencao de
forma clara, com o menor nimero de palavras possiveis.
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Quando um pedido de patente é depositado nos 6rgaos responsaveis pela avaliagcao e
concessao desse tipo de direto de propriedade intelectual, o 6rgao gera uma folha de rosto para
o pedido, contendo suas informacoes cadastrais, dentre as quais a classificacao da tecnologia
dentro de segmentos tecnoldgicos, sendo a Classificacao Internacional de Patentes (CIP) uma
das mais utilizadas e mais conhecidas. A classificacao de patentes € um campo de busca muito
utilizado em pesquisa em banco de dados de patentes.

A CIP, a Classificacao Cooperativa de Patentes (CPC), a classificacao criada pelo Escrité-
rio Americano de Patentes e Marcas (USPTO) e a criada pelo escritério europeu de patentes
(ECLA) sao bastante utilizadas, por ser um meio de identificacao de caracteristicas ou atributos
técnicos pertinentes a uma invencao. A CIP foi criada por meio do Acordo de Estrasburgo
assinado em 1971, mas entrou em vigor no Brasil mediante o Decreto n. 76.472, de 17 de
outro de 1975. Essa classificacao teve como objetivo padronizar os documentos de paten-
tes, classificando-as de acordo com uma éarea tecnolégica. De acordo com a Organizacao
Mundial da Propriedade Intelectual (2018), o cédigo CIP possui cinco niveis: secao, classe,
subclasse, grupo e subgrupo. As secoes possuem oito tipos, a saber: A — Necessidades hu-
manas; B — Execucao operacoes; transportes; C — Quimica; metalurgia; D — Téxteis; papel; E
— Construcoes fixas; F — Engenharia mecénica; iluminacao; aquecimento; armas, motores de
explosao; G -Fisica; H — Eletricidade Organizacao Mundial da Propriedade Intelectual (2018).
A classificacao de uma matéria técnica de invengdes percorre as etapas de analise do documento,
identificacao dos seus conceitos e representacao desses conceitos em linguagem de indexacao.
Jannuzzi et al. (2007) exemplifica a classificacao: B33Y 80/00, informando que essa classificacao
se enquadra, na Secao B, na Classe 33 dessa secao, na Subclasse Y, no Grupo 80 e no Subgrupo
00, e essa segmentacao significa: Secao B — Operacgoes de processamento, transporte; Classe
B33 - Tecnologia de fabricacao aditiva; Subclasse B33Y — Fabricacao de objetos tridimensionais;
Grupo B33Y 80/00 — Produtos tridimensionais feitos por fabricacao aditiva.

Conforme o INPI, a classificacao de uma patente resulta em cédigos de classificagao que
sao um meio de identificacao das caracteristicas ou atributos técnicos associados com uma
invencao. O uso de cédigos de classificacao de patentes é um recurso eficaz na recuperacao de
documentos de patentes. Mas para que nao ocorra diferenca na classificacao, possibilitando
perda da informacao, é essencial uma adequada classificacao do pedido de patente. Sobre isso,
Franca (1997) afirma que a pesquisa restrita a CIP deve levar em consideracgao a possibilidade
de o examinador da patente em cada escritério, de cada pais, decidir o assunto da patente, e,
dessa maneira, ao conferir-lhe um cédigo préprio incorrer em erros. Assim, cabe dizer que ha
incompatibilidades observadas nesse processo de indexacao de uma patente segundo o seg-
mento tecnolégico, e isso pode ocasionar perda da informacao tecnolégica e ter como resultado
decisOes erréneas.

As estratégias basicas mais utilizadas para pesquisa de patentes utiliza como campos de
busca a classificacao de patentes, com os cédigos de classificacéo, e o titulo ou o resumo, com
por palavras-chave. Algumas vantagens e desvantagens do uso desses campos de busca sao
mostrados no Quadro 2.
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Quadro 2 - Vantagens e desvantagens da busca utilizando Classificacao Internacional de Patentes e
palavras-chave

CAMPOS DE BUSCA VANTAGENS DESVANTAGENS
Classificacio Recupera os CIP a cada 5 anos é atualizada, podendo incluir novas
as documentos de classificagbes em area de evolucgao tecnoldgica, mas os
Internacional . . . . .
de Patentes determinado documentos de patentes antigos nao sao atualizados.
segmento tecnoldgico Ocorrem erros na indexacao de documentos.

Existem variagbes ortogréficas, jargdes de patentes o que
pode dificultar a recuperacao de documentos pertinentes.
Um tnico termo pode ter uma variedade de significados
e remeter a varias tecnologias diferentes, o que acarreta
achados sem relevancia para objeto pesquisado.
A maior parte dos bancos de dados usam palavras-chave indexadas,
e nem sempre é possivel confiar na qualidade da indexacao.

Palavras-chave em  Recupera documentos
Titulos e/ou Resumos relevantes

Fonte: Programa de Pés-Graduacao em Propriedade Intelectual e Transferéncia de Tecnologia para a
Inovagao (2017)

Mas a pesquisa nao deve ficar limitada apenas as palavras-chave no titulo e/ou resumo ou
a classificacao de patentes, e deve ser complementada com outras combinagdes para ampliar
a qualidade dos resultados obtidos. O importante é utilizar a estratégia que va se adequar as
necessidades da pesquisa. De acordo com Coelho (2003), o resultado é mais seguro quando
forem aplicadas diferentes estratégias para prospeccao e elas se complementarem. Na pros-
peccao sao utilizadas combinacbes de estratégias formais e informais, obtendo informagoes
qualitativas e quantitativas.

Assim, também as datas relacionadas ao documento de patente sdo muito utilizadas em
buscas de dados de patentes. O estudo das datas pode fornecer informacbdes de quando as
invencgoes foram desenvolvidas e quanto tempo foi necesséario para aperfeicoamento e modi-
ficagdo. Os campos de busca utilizados podem ser a data de prioridade; a data de depésito; a
data de publicacao ou a data de concessao.

Outros campos de busca utilizados sao o nome do depositante, que é o requerente do
pedido de patente, ou 0 nome do inventor, que é o responsavel pelo esforco intelectual de cria-
cao da invencéao, além da localidade onde ocorreu o depésito da patente, por exemplo, o que
permite o mapeamento territorial onde hd dominio daquela tecnologia em estudo. Portanto, na
execucao da busca, diversas estratégias podem ser utilizadas, por exemplo, busca por assunto
(palavra-chave, classificagao); por pais (pais do depositante, pais do inventor, pais de deposito,
pais de prioridade); por ano (ano de depésito, de publicacao, de prioridade, de concessao ou
arquivamento); e ainda por documentos citados e citantes, ou fazendo a juncao deles. Porém
cabe lembrar que qualquer busca em bases de dados de patentes tem a limitacao da fase de
sigilo de 18 meses contado da data de depésito dos documentos, ou seja, qualquer que seja a
base de dados utilizada vai recuperar apenas os documentos ja publicados.

Os operadores légicos ou boleanos podem ser aplicados a pesquisa em base de dados de
patentes, e eles possibilitam combinar ou excluir termos, resultando na ampliacao ou restricao
da busca na base de dados. O Quadro 3 apresenta os operadores boleanos mais usados e sua
aplicacao, ou nao, a base de dados do INPI, e a base de dados do Espacenet.
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Quadro 3 - Operadores boleanos

OPERADORES APLICACAO
FuNncAo

BOLEANOS INPI ESPACENET

Intersecao de dois conjuntos. Seleciona
and documentos que contém simultaneamente Sim Sim
os dois termos unidos pelo operador and.

Uniao de dois conjuntos. Traz como
or resultado documentos com qualquer um Sim Sim
dos dois termos unidos pelo operador or.

Exclui resultados indesejados. Exclui do
resultado os documentos com o termo apés o Sim (and
andnot or not operador andnot or not. Obs.: é interessante
ser utilizado no campo da CIP/CPC, pela
facilidade de eliminar classificacado indesejada.

not) Sim (not)

Fonte: Elaborado pelas autoras deste artigo, a partir de Programa de Pés-Graduacao em Propriedade
Intelectual e Transferéncia de Tecnologia para a Inovacao (2017)

Também existem os caracteres de truncamento que permitem a ampliacao da busca para
além da raiz da palavra. Dependendo da base de dados, eles podem ser utilizados no inicio,
meio ou ao final dos termos de busca, e estes devem ter ao menos trés caracteres definidos
para um correto aproveitamento. O Quadro 4 apresenta os caracteres de truncamento mais
usados e sua aplicagéo, ou nao, a base de dados do INPI, e a base de dados do Espacenet e
exemplo de uso deles

Quadro 4 - Caracteres de truncamento

TRUNCAGEM FuNncAo EXEmMPLO INPI ESPACENET

Infraestrutur®, recupera
" Qualquer nimero de documentos com o termo
caracteres substituindo o * Infraestrutura, Infraestruturas,
Infraestruturado etc.

Sim Sim

Infra?estrutura, recupera
documento com o termo Nao Sim
Infraestrutura ou Infra-estrutura

5 Zero ou exatamente um
’ caractere substituindo a ?

# Exatamente um caractere An#, recupera documento com

substituindo o # o termo Ano ou Ane ou Ana Nao Sim

Fonte: Elaborado pelas autoras deste artigo, a partir de Programa de Pés-Graduagao em Propriedade
Intelectual e Transferéncia de Tecnologia para a Inovacao (2017)

Assim, a busca de documentos em base de dados de patentes de ser realizada com dife-
rentes campos de busca e utilizando diferentes recursos, por exemplo, operadores booleanos
ou caracteres de truncamento. O acesso a familia de patentes diminui o esforco da busca, pois
indica as invencoes relacionadas e a cobertura geogréafica daquela tecnologia. Essas buscas de
documentos em base de dados de patentes podem evitar duplicidade de pesquisa, impedindo
gastos desnecessarios de tempo e dinheiro; resolver os gargalos técnicos existentes identificando
outras opgoes tecnoldgicas; contribuir no monitoramento de inteligéncia competitiva, verificando
os mercados, monitorando os concorrentes ou industrias; enxergar as oportunidades de negécios;
verificar a liberdade de operacao identificando oportunidades de licenciamento.
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7 Consideracdes Finais

O objetivo desse trabalho foi mostrar que a pesquisa de patentes pode ter diferentes ob-
jetivos e, dependendo destes, as fontes de informagoes e as estratégias de busca podem ser
diferentes. Assim, foram tratadas pesquisa voltadas para estudos de patenteabilidade ou busca
de anterioridade de uma invencao, para mapeamento tecnolégico, e, em especial, para estu-
dos de validade de patentes ou de liberdade de operacgao. Além disso, foram apresentados os
principais campos de busca em bases de dados de patentes, e recursos usados nessas buscas,
como o uso de operadores boleanos ou caracteres de truncamento.

Uma sintese das estratégias em relacao aos principais objetivos da busca de dados de pa-
tentes é mostrada no Quadro 5.

Quadro 5 - Sintese das estratégias em relacdo aos principais objetivos da busca de dados de patentes

Busca de Mapeamento tecnolégico Estudos de validade Estudos de
OBJETIVO anterioridade de com base em dados liberdade de
: - de patentes. -
uma invencao. de patentes. operacao.

Literatura sobre
patentes e literatura
em geral ou
literatura ndo
patentéria (NPL),
publicados antes
da primeira data
de prioridade da
patente em questao.

FONTES DE DADOS

ABRANGENCIA DA
BASE DE DADOS DE
PATENTES

Mundial

Palavras-chave no
titulo, no resumo ou
nas reivindicacoes
e codigos de
classificacao
de patentes.

PRINCIPAIS CAMPOS
DE BUSCA

Para um documento
ser considerando
na busca de
anterioridade de
uma invengao, o
principio inventivo
deve ser o mesmo
ou o documento
encontrado deve
atingir uma ou mais
reivindicagbes do
pedido de patente
da invencao.

OuUTRAS
INFORMACOES

Documentos de
patentes publicados no
periodo definido pelos

demandantes do estudo.

Mundial

Palavras-chave no
titulo, no resumo ou nas
reivindicacoes; c6digos

de classificagao de
patentes; datas; dados
de titulares e inventores;
nimero de documentos

de patentes etc.

Os dados encontrados
irdo compor um relatério
mostrando a evolucao
de nimero de depésitos
ao longo do tempo;
0s paises onde existe
protecao da tecnologia;

a evolucao dos depésitos

por paises; os detentores
e os inventores etc.

Fonte: Elaborado pelas autoras deste artigo (2018)
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Documentos de
patentes relativos
ao produto ou
processo que se
quer produzir.

Documentos de
patentes do produto
e/ou do processo
de interesse no
estudo de validade.

Nacional Nacional
Informacoes
¢ Palavras-chave no
encontradas

titulo, no resumo ou
nas reivindicacoes
e codigos de
classificacao
de patentes.

nos status legal
da patente, e
confirmadas
nos escritorios
de patentes.

Para um documento
publicado ser
considerando

em um processo
de invalidacao
de patente, essa
publicacao deve ter
ocorrido um ano
ou mais antes da
data de prioridade
da patente e atingir
uma ou mais
reivindicacbes
do documento
da patente.

Os dados
encontrados
irao compor um
relatério mostrando
existéncia ou
nao de patentes
de terceiros que
possa impedir
0 uso, a venda,
distribuicéo ou a
comercializagao
do produto,
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O texto enfatiza que os estudos prospectivos se fazem necessarios nos processos decisé-
rios para aplicacao da melhor técnica ou método na expectativa de obter o melhor resultado.
O estudo de prospeccao tecnolégica demanda progressivo aprendizado. A escolha pelo melhor
resultado depende da melhor estratégia utilizada, das aplicacoes adequadas dos métodos e
técnicas para cada situagado. Com ele pode-se obter uma andlise ampla das familias de patentes,
fazer um mapeamento para rastreamento de tecnologias, para conhecer potencias tecnologias
e ter uma previsao de novos produtos ou servicos.

O estudo de prospectivo estd sempre em processo de renovacao, até porque os cenarios,
os mercados, os atores nao sao os mesmos sempre, ha renovacoes crescentes e novas tendén-
cias tecnolégicas que devem ser acompanhadas. Assim, para acompanhar esse ritmo, algumas
empresas e instituicoes mantém setores para prospecgéao de tecnologias, o que sugere sempre
uma ampliacao do assunto abordado principalmente, quando o assunto é tecnologia.
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