DOI: https://doi.org/10.9771/cp.v17i5.59489

Motivos mais Recorrentes que Causam o
Indeferimento de Pedidos de Patente das
Universidades Brasileiras

Most Frequent Reasons That Lead to the Rejection of Patent Applications
from Brazilian Universities

Frederico Aldecoa Ferreira?

Rogério de Andrade Filgueiras!
1Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Resumo

Para obter patente no Brasil, é necessério que o pedido seja submetido ao exame técnico do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI) que avalia se o pedido cumpre com os requisitos legais dispostos na Lei de Propriedade
Industrial (LPI). Nesse sentido, o objetivo deste artigo foi analisar indeferimentos publicados entre 2020 e 2022
para pedidos de patente de universidades, investigando os motivos pelos quais tais pedidos foram indeferidos.
O procedimento metodolégico empregou pesquisa documental por meio da anélise das Revistas da Propriedade
Industrial (RPIs) publicadas pelo INPI entre 2020 e 2022, identificando 927 indeferimentos publicados para pedidos de
patente de universidades nesse periodo. Verificou-se que a auséncia de atividade inventiva é a causa mais frequente
de indeferimento, seguida de falta de clareza e/ou fundamentacao das reivindicagdes e auséncia de novidade.
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Abstract

In order to obtain a patent in Brazil, the application must be submitted to technical examination by the Brazilian
Patent and Trademark Office (BRPTO), which evaluates if the application complies with the legal requirements set
forth in the Brazilian Patent Statute (BPS). In this sense, the objective of this article is to analyze rejections published
between 2020 and 2022 for patent applications from universities, investigating the reasons why such applications
were rejected. The methodological procedure employed documentary research through the analysis of the BRPTO’s
Official Gazette (RPIs) published by the BRPTO between 2020 and 2022, identifying 927 rejections published for
patent applications from universities in that period. It was found that the lack of inventive step is the most frequent
cause of rejection, followed by lack of clarity and/or enablement of the claims and lack of novelty.
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1 Introducéo

Patente de invencao é um titulo de propriedade temporario conferido pelo Estado con-
cedendo ao titular direitos exclusivos sobre uma invengéao e garantindo o direito de impedir
terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com
esses propdsitos o produto objeto de patente ou processo ou produto obtido diretamente por
processo patenteado (Brasil, 1996).

Nas universidades brasileiras, o patenteamento de novas tecnologias desenvolvidas é tema
de grande relevancia. Existe cada vez mais um movimento no sentido da disseminagao de conhe-
cimento sobre propriedade intelectual com o intuito de capacitar mais pessoas para que protejam
adequadamente os iniimeros ativos intelectuais gerados dentro das universidades brasileiras.

Nesse proposito, segundo Silva (2019), os Ntcleos de Inovagao Tecnolégica (NITs) tém atua-
cao fundamental dentro das universidades, sendo as divisdes responsaveis pela atuacao direta
em todo o processo de patenteamento. No entanto, na contramao da fundamental importancia
de seu adequado funcionamento, ainda é notdria a falta de recursos humanos qualificados e as
restricoes orcamentérias impostas aos NITs.

Tais situagoes acarretam uma grande dificuldade para os NITs na elaboracao dos pedidos
de patentes universitarios, bem como no seu acompanhamento durante o longo processo ad-
ministrativo de concessao de patentes perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI). O INPI é a entidade governamental responséavel pela concessao de patentes no Brasil.
Além disso, essa autarquia federal é responsavel pelo aperfeicoamento, pela disseminacao e
gestao do sistema brasileiro de concessao e garantia de direitos de propriedade industrial.

Tal processamento administrativo de um pedido de patente perante o INPI compreende,
como etapa principal, o exame técnico substantivo do pedido que resultara na decisao da au-
tarquia sobre a concessao ou nao da patente. A Figura 1 apresenta uma representacao esque-
matizada do exame substantivo de pedidos de patentes realizado pelo INPI.

Figura 1 - Exame substantivo de pedidos de patente
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Fonte: Elaborada pelos autores deste artigo (2024)
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O exame técnico substantivo do INPI, que contempla a publicacéo de cédigos de despacho
representando acoes do escritério em relagao ao processamento administrativo dos pedidos de
patente, via de regra, se inicia com a publicacao de exigéncias preliminares (codigos de des-
pacho 6.21, 6.22 ou 6.23) que sao exigéncias compreendendo um relatério de busca com os
principais documentos de anterioridade contrarios a patenteabilidade do pedido identificados
e uma solicitacao para apresentacao de emendas no quadro reivindicatério, considerando os
documentos citados no relatério de busca e/ou a apresentacao de argumentos e destacando a
novidade e a atividade inventiva do pedido em vista das anterioridades citadas.

Apbs a exigéncia preliminar, caso o examinador do INPI entenda que o pedido ainda nao
estd em condicoes de deferimento, sao emitidas a exigéncia técnica (cédigo de despacho 6.1)
ou a ciéncia de parecer (cdédigo de despacho 7.1), que devem ser respondidas pelo depositante
dentro de um prazo de 90 dias contados desde a publicacao da exigéncia, para evitar o arqui-
vamento (cédigo de despacho 8.6) do pedido de patente. Caso a resposta do depositante seja
considerada satisfatéria, o pedido de patente sera deferido (cédigo de despacho 9.1). Caso
contréario, subsequentes exigéncias podem ser emitidas ou o indeferimento do pedido (cédigo
de despacho 9.2) pode ser publicado, encerrando, assim, o exame técnico substantivo em 1?2
instancia.

Adicionalmente, em caso de indeferimento do pedido de patente, o depositante pode ainda
interpor um recurso ao indeferimento (cédigo de despacho 12.2) que sera julgado em 22 ins-
tancia na esfera administrativa do INPI, visando reverter a decisao de 12 instancia e assegurar
a concessao (cédigo de despacho 16.1) do pedido que o tornaria, efetivamente, uma patente
de invencao.

O exame técnico substantivo do INPI objetiva assegurar que o pedido cumpra todos os
requisitos legais para a concessao da patente, os quais estao dispostos na Lei n. 9.279/1996
(Lei de Propriedade Industrial — LPI), que regula direitos e obrigagoes relativos a propriedade
industrial no Brasil.

Os referidos requisitos legais para a concessao de patentes incluem: novidade (artigo 11),
atividade inventiva (artigo 13), aplicagao industrial (artigo 15), se é considerado invencao (artigo
10), se apresenta matéria patenteavel (artigo 18), unidade de invencao (artigo 22), suficiéncia
descritiva (artigo 24), clareza e/ou fundamentacao das reivindicagoes (artigo 25) e se nao houve
acréscimo de matéria (artigo 32). O descumprimento de qualquer um desses critérios de paten-
teabilidade acarretara no indeferimento do pedido de patente (Santos, 2023).

O requisito de novidade esté disposto nos artigos 8° e 11 da LPI e define que a invencao é
considerada nova quando nao compreendida no estado da técnica, sendo este constituido por
tudo aquilo tornado acessivel ao publico antes da data de depédsito do pedido de patente, por
descricao escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior (Brasil, 1996).

Por sua vez, o requisito de atividade inventiva esta definido nos artigos 8° e 13 da LPI e
prevé que a atividade inventiva é obtida quando a invencgao nao decorrer de maneira evidente
ou 6bvia para um técnico no assunto, sendo esse técnico aquele com conhecimento mediano
da técnica em questao a época do depdsito do pedido, com nivel técnico-cientifico, e/ou aquele
com conhecimento préatico operacional do objeto (Brasil, 1996; INPI, 2016).
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Além disso, é preciso destacar que os termos “6bvio ou evidente” se referem aquilo que
nao vai além do desenvolvimento normal da tecnologia, mas apenas o faz clara ou logicamente
a partir do estado da técnica, ou seja, algo que nao envolve o exercicio de qualquer habilidade
ou capacidade além do que se espera de um técnico no assunto (INPI, 2016).

O requisito de aplicagao industrial esté4 definido nos artigos 8° e 15 da LPI e determina
que a invencao é considerada suscetivel de aplicacao industrial quando possa ser utilizada ou
produzida em qualquer tipo de industria, sendo o conceito aplicavel a todos os produtos manu-
faturados, desde que dotados de repetibilidade. Ademais, o termo “industria” é compreendido
como qualquer atividade de carater técnico e que nao tenha caréater individualizado, ou seja,
personalizado e/ou especifico para um Unico individuo, sem caracteristica de repetibilidade
(Brasil, 1996; INPI, 2016).

Jé o que nao se considera invencao é definido no artigo 10 da LPI e inclui: I — descobertas,
teorias cientificas e métodos matematicos; Il — concepgdes puramente abstratas; Il — esquemas,
planos, principios ou métodos comerciais, contabeis, financeiros, educativos, publicitarios, de
sorteio e de fiscalizacao; IV — as obras literarias, arquiteténicas, artisticas e cientificas ou qual-
quer criacao estética; V — programas de computador em si; VI — apresentacao de informagoes;
VII - regras de jogo; VIII — técnicas e métodos operatérios ou cirtirgicos, bem como métodos
terapéuticos ou de diagndstico, para aplicacao no corpo humano ou animal; e IX — o todo ou
parte de seres vivos naturais e materiais biolégicos encontrados na natureza, ou ainda que
dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos
biolégicos naturais (Brasil, 1996).

Ja as matérias nao patentedveis estao definidas no artigo 18 da LPI e incluem: I — o que for
contrario a moral, aos bons costumes e a seguranca, a ordem e a satide publicas; Il — as substan-
cias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificacao
de suas propriedades fisico-quimicas e os respectivos processos de obtencéao ou modificacao,
quando resultantes de transformacao do nicleo atémico; Il - o todo ou parte dos seres vivos,
exceto os micro-organismos transgénicos que atendam aos trés requisitos de patenteabilidade
- novidade, atividade inventiva e aplicacao industrial — previstos no artigo 8° e que nao sejam
mera descoberta (Brasil, 1996).

O requisito de unidade de invengao esta definido no artigo 22 da LPI e define que o pedido
de patente terd de se referir a uma Unica invencao ou a um grupo de invengdes inter-relacio-
nadas de maneira a compreender um Unico conceito inventivo. Por conceito inventivo Gnico,
ou unidade de invencao, entende-se que as diversas invengoes reivindicadas apresentam uma
relacao técnica entre si representada por uma ou mais caracteristicas técnicas especiais que sao as
mesmas ou correspondentes para todas as invencoes reivindicadas (Brasil, 1996; INPI, 2013a).

O requisito de suficiéncia descritiva esta definido no artigo 24 da LPI e define que a suficién-
cia descritiva do pedido de patente deve ser avaliada com base no relatério descritivo, que devera
apresentar a invencao de maneira suficientemente clara e precisa, a ponto de ser reproduzida
por um técnico no assunto. Em outras palavras, o relatério descritivo deverd conter condigoes
suficientes que garantam a concretizacao da invencao reivindicada (Brasil, 1996; INPI, 2013a).

1376 Cadernos de Prospeccéo, Salvador, v. 17, n. 5, p. 1373-1386, outubro a dezembro, 2024



Motivos mais Recorrentes que Causam o Indeferimento de Pedidos de Patente das Universidades Brasileiras

O requisito de clareza e de precisao das reivindicagoes esta definido no artigo 25 da LPI
e estabelece que as reivindicacoes deverao ser fundamentadas no relatério descritivo, caracte-
rizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto
da protecao. Isso significa dizer que deve haver base no relatério descritivo da matéria objeto
de cada reivindicacao e que o escopo das reivindicacoes nao deve ser mais amplo do que o
contetido do relatério descritivo e dos desenhos (Brasil, 1996; INPI, 2013a).

Por fim, o requisito contrario a adicao de matéria esta definido no artigo 32 da LPI e define
que, para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante podera efetuar altera-
coes até o requerimento do exame, desde que estas se limitem a matéria inicialmente revelada
no pedido, correspondendo esta a toda a matéria contida no pedido de patente submetido
pelo depositante no momento do depésito do pedido. Em outras palavras, apés a solicitagao
de exame do pedido de patente, ndo serao aceitas alteracdes do quadro reivindicatério que
levem a ampliacdo da matéria reivindicada (Brasil, 1996; INPI, 2013a).

2 Metodologia

O processo metodolégico empregado na elaboracao do presente estudo utilizou técnica de
pesquisa descritiva e procedimentos documental e bibliogréafico.

Mais especificamente, foi realizada pesquisa documental por meio de levantamento e de
andlise das Revistas da Propriedade Industrial (RPIs) publicadas pelo INPI entre janeiro de 2020
e dezembro de 2022. A RPI é o veiculo oficial por meio do qual o INPI publica semanalmente
suas decisoes.

Foram identificados os indeferimentos (c6digo de despacho 9.2) publicados para pedidos
de patente de universidades nesse periodo. Subsequentemente, esses pedidos foram tabulados
manualmente em planilha eletrénica a fim de se identificar os artigos da LPI que levaram ao
indeferimento desses pedidos.

A delimitacdo temporal para selecao dos pareceres a serem analisados entre janeiro de
2020 e dezembro de 2022 se deu com o propdsito de se obter dados recentes sobre decisoes
de exame tendo em vista o Plano de Combate ao Backlog que foi lancado pelo INPI em 2019,
visando diminuir a quantidade de pedidos de patente “em estoque” para serem examinados e
prover maior celeridade ao exame técnico.

Uma vez definida a delimitacao temporal entre 1° de janeiro de 2020 e 31 de dezembro
de 2022, foi realizada a pesquisa documental no site oficial do INPI (inpi.gov.br) que identificou
um total de 159 RPIs publicadas durante esse periodo. A Figura 2 mostra a busca realizada.
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Figura 2 - RPIs publicadas entre 1° de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2022

Filtro RPI Fechar
RPI de Patentes

Selecione o tipo Pesquisa: () por niimero. @ por data.

Data Inicial: 01/01/2020  Data Final: 31/12/2022

Baixar: Nimero: Nome: Data: Tamanho:
PDF | TXT 2712 Patentes2712.pdf 27/12/2022 3.04 MB
PDF | TXT 2711 Patentes2711.pdf 20/12/2022 2.74 MB
PDF | TXT 2710 Patentes2710.pdf 13/12/12022 223 MB
PDF | TXT 2709 Patentes2709.pdf 06/12/2022 3.18 MB
PDF | TXT 2708 Patentes2708.pdf 29/11/2022 2.85 MB
PDF | TXT 2707 Patentes2707.pdf 22/11/2022 1.51 MB
PDF | TXT 2706 Patentes2706.pdf 16/11/2022 2.50 MB
PDF | TXT 2705 Patentes2705.pdf 08/11/2022 241 MB
PDF | TXT 2704 Patentes2704.pdf 01/11/2022 2.03 MB
PDF | TXT 2703 Patentes2703.pdf 25/10/2022 2.15MB
PDF | TXT 2702 Patentes2702.pdf 18/10/2022 2.07 MB

Fonte: INPI (2024)

Apbs a identificacao das 159 RPIs, cada uma delas foi individualmente analisada especifi-
camente na secao de “Cédigo 9.2 — Indeferimento”, a fim de se identificar quais pedidos foram
depositados por universidades brasileiras que foram indeferidos durante o periodo estudado.
A Figura 3 mostra a anélise realizada.

Figura 3 - RPI n. 2.558, de 14 de janeiro de 2020

Patentes - RPI 2558 de 14 de Janeiro de 2020 568901

Codigo 9.2 - Indeferimento

Indeferido o pedido por ndo atender aos requisitos legais, conforme parecer
técnico que pode ser obtido atraves do enderego eletrdnico www.inpi.gov.br - No
Acesso rapido - Faga uma busca — Patente. Para acessar, cadastre-se no Portal do
INP| e use login e senha. Desta data corre 0 prazo de 60 (sessenta) dias para
eventual recurso do depositante. No caso de pedido de certificado de adigio
indeferido por ndo ter o mesmo conceito inventivo, o depositante podera, no prazo
de recurso, requerer a sua transformacgao em pedido de patente de invengao ou
modelo de utilidade, nos termos do Art. 76 § 4° da Lei n® 9.279/96.

(21) BR 10 2012 028207-0 AZ Ciidigo 9.2 - Indelerimento
(22) 31710/2012
(54) PROCESSO DE COMPLEXACAD DE COLAGEND TIRO 1 PURC EM
TELAS DE POLIPROPILENO
(T1) UNWVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UMNICAMP (BRISF)

(21) BR 10 2012 030502-0 AZ Cidigo 9.2 - Indeferiments
(22) 3001172012
(54) MAQUINA REFRIGERADA AUTOMATICA PARA MANIPULACAD E
APRESENTACAD PARA CONSUMO DE COCOS E CONGERES
(71} Aditson Lopes Vit (BRISP)

(21) BR 10 2013 010960-6 AZ Cédigo 9.2 - Indeforiments
(22) 03052013
{54) MENBRANAS BIDATIVAS COMPOSTAS DE NANOFIBRAS DE
CELULOSEMIDROCOLOIDES
(71} Universidade Federal 0o Parand (BRIPR) ; Associngho Hospilalar do
Protecio & infincia Dr. Raul Carmeiro (BR/PR)

Fonte: INPI (2024)
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Apés andlise das RPIs selecionadas, foram identificados 927 pedidos de patentes deposi-
tados por universidades que foram indeferidos (tiveram o despacho 9.2 publicado) durante o
periodo estudado. Esses pedidos foram tabulados manualmente em planilha eletrénica para
que fosse possivel identificar os artigos da LPI que levaram ao indeferimento desses pedidos.

Esses dados obtidos sao todos publicos, de consulta aberta, e podem ser livremente acessados
a partir de anélise da pagina do INPI (https://busca.inpi.gov.br/pePl/jsp/patentes/PatenteSear-
chBasico.jsp) de cada processo de pedido de patente utilizando o nimero oficial do processo
que foi obtido a partir das RPIs. Tal anélise foi realizada individualmente para cada um dos 927
pedidos identificados. A Figura 4 traz a planilha eletronica ilustrando exemplos de pedidos de
patente utilizada para a tabulacédo dos dados e a geragao dos gréaficos e dos resultados.

Figura 4 - Planilha eletronica ilustrando exemplos de pedidos de patente

Ane Ao Retiirio a6 Art | Art | Art | Art | Art| Art| Art) Art | Aft | Aft
Mimera Oficial RF1 indaferimento | Depésito Parcaria | Extade | PC | Exigéncias indeterimarte | 10 | 18 | 22 | 32 | 28| 25 | & | 11| 13 | 15 Pracuradar Status

BR 102042028228-3 | 2557 30 212 Ri A 7.1-3EM Sim S S ¥ NIT ARQUIVADD
RESPOSTA

B 102013003267:0 | 2557 2020 2013 e | a | J1SEM Nio x| x| x x NT | ARGUIVADO
RESPOSTA

BR102013022276:3 | 2557 020 203 # | A | 67 NBo . X ESCRITGRIO | ARQUIVADO

BR 102013028529-9 | 2557 2020 i3 Ba A 7.1-SEM Nio K ES ES NIT ARQUIVADD
RESPOSTA

BR 10204 2028207-0 | 2558 020 12 P 8 11(M) Nio X ES b NIT ARQUIVADD

PARCERIA

BR 102013010960-6 | 2558 2020 013 PRIVADA PR A 6.22:7.1 Nia ES FS ® NIT ARGUIVADD

BR102013024678:6 | 2559 2020 013 G | 4 | [1SEM Nio % | NT | ARQUIVADO
RESPOSTA

BR 102014030863:6 | 2560 2020 204 B | ac| 710 sim x x ESCRITGRIO | CONCEDIDD

BR 102012008876-2 | 2564 2020 2012 # | ac| 71 sim x| x X ESCRITORIO | PENDENTE

Fonte: Elaborada pelos autores deste artigo (2024)

As colunas da planilha eletrénica foram organizadas de tal maneira que cada coluna se
referisse a uma informacgéo especifica a ser extraida de cada pedido de patente, os quais foram
organizados nas linhas da planilha.

As colunas referentes aos artigos da LPI (8°, 10, 11, 13, 15, 18, 22, 24, 25 e 32) identificam
quais deles foram citados no parecer dos pedidos como razdes para o indeferimento.

Apbs a planilha eletronica ser completamente preenchida, foi possivel elaborar os graficos
e obter os resultados.

3 Resultados e Discussédo

O objetivo do presente levantamento documental foi realizar uma anélise a fim de se iden-
tificar os artigos da LPI mais recorrentes nos pareceres de indeferimento de pedidos de patente
depositados por universidades brasileiras e, assim, ser possivel orientar agbes dos NITs no sentido
de evitar ou de mitigar as objegoes ao patenteamento das novas tecnologias desenvolvidas nas
universidades.
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Conforme ja discutido na introducao do presente estudo, o processo administrativo de con-
cessao de patentes perante o INPI é longo e, como tal, exige muita capacidade de organizacao
e de conhecimento técnico-juridico extremamente especifico por parte dos érgaos que realizam
o acompanhamento dos processos.

Além de todas as etapas administrativas necessarias, o patenteamento ou nao da invencao é
definido, de fato, durante o exame técnico substantivo do pedido. Essa etapa avalia se o pedido
cumpre com todos os requisitos legais de patenteabilidade dispostos na LPI, como: novidade
(artigo 11 da LPI), atividade inventiva (artigo 13 da LPI), aplicagéo industrial (artigo 15 da
LPI), se é considerado invencao (artigo 10 da LPI), se apresenta matéria patenteavel (artigo
18 da LPI), unidade de invencao (artigo 22 da LPI), suficiéncia descritiva (artigo 24 da LPI),
clareza e/ou fundamentacao das reivindicagoes (artigo 25 da LPI) e se ndo houve acréscimo
de matéria (artigo 32 da LPI).

Portanto, os resultados do presente estudo identificaram quais artigos da LPI tém a maior
contribuicao para o indeferimento dos pedidos de patente das universidades brasileiras. Com
tal informacao, é possivel que todos os NITs, de forma geral, tenham melhor entendimento dos
principais pontos a serem aprimorados a fim de se evitar ou de mitigar as objecoes ao paten-
teamento universitario.

Nesse sentido, apds o levantamento documental e a analise realizados, foi elaborada a
Figura 5 que apresenta os artigos da LPI citados nos pareceres de indeferimento dos pedidos

de patente das universidades (privadas e publicas incluindo federais e estaduais) publicados no
periodo entre 1° de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2022.

Figura 5 - Artigos da LPI que causaram o indeferimento de pedidos de patente das universidades brasileiras

AL --lIII
I

Art.15  Art.18  Art.22  Art.32 Art.10  Art.24  Art.11  Art. 253 Art. 13

Fonte: Elaborada pelos autores deste artigo (2024)

Ao analisar o grafico da Figura 5, nota-se que a maior causa de indeferimento dos pedidos
de patente das universidades analisados é a auséncia de atividade inventiva (artigo 8° combinado
com 13 da LPI). Foram identificados um total de 828 indeferimentos por atividade inventiva
entre os 927 pedidos analisados, o que é equivalente a 89,3% dos pedidos sendo indeferidos
por auséncia de atividade inventiva.
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Esse resultado ja era esperado no sentido em que o critério de atividade inventiva é, de
fato, o mais desafiador de se obter em uma patente. Para sua avaliagao, considera-se nao
apenas a solucao técnica em si, mas também o campo técnico ao qual a invencao pertence,
o problema técnico solucionado e os efeitos técnicos produzidos pela invencao. Além disso, a
invencao reivindicada devera ser considerada como um todo, levando-se em conta os elementos
constantes no preambulo e na parte caracterizante. Na determinacao das diferencas entre as
reivindicacoes e o estado da técnica, a questao primordial ndo é se as diferencas seriam 6bvias
individualmente, mas se a invencao reivindicada seria 6bvia como um todo.

De forma mais prética, a resolucao INPI n. 169/2016 define as seguintes etapas para averi-
guacao de atividade inventiva: (i) determinar o estado da técnica mais préximo; (ii) determinar
as caracteristicas distintivas da invencao e/ou o problema técnico de fato solucionado pela in-
vencao; e (iii) determinar se, diante do problema técnico considerado, e partindo-se do estado
da técnica mais préximo, a invencao é ou nao ébvia para um técnico no assunto.

Vale salientar também que o critério de atividade inventiva é considerado por alguns autores
como Marques (2015), Bruch e Barcellos (2023), Garcez Junior, Eloy e Santos (2021), Santos
(2023) e De Oliveira (2022) como tendo algum grau de subjetividade no sentido de que, mesmo
que as etapas para sua determinacao estejam bem definidas nas diretrizes de exame do INPI, a
etapa (iii) de determinacao da obviedade da invencao ainda pode estar sujeita a interpretacao
e a opiniao do examinador responsavel.

No entanto, como se trata de um critério objetivo estabelecido em lei, deve ser interpretado
de acordo com a lei, a doutrina e a jurisprudéncia para minimizar ou idealmente eliminar sub-
jetividades no exame. O exame deve ser sindicavel (Barbosa, 2003). Além disso, Jones (1994)
e Wolff (1997) também destacam a importancia de se poder garantir uma certa objetividade
na avaliacao da atividade inventiva.

Assim, o devido conhecimento das diretrizes de exame do INPI, bem como do conceito
em si de atividade inventiva, é de fundamental importancia para se aumentar as chances de
sucesso durante o exame técnico substantivo, mesmo em vista de eventuais obje¢des dos exa-
minadores nesse sentido.

Assim, considerando o alto nimero de indeferimentos associados com o critério de atividade
inventiva identificados no presente estudo, é importante que os NITs direcionem esforcos no
sentido de aprimorarem suas praticas com relacao as respostas sobre as objecoes ao patentea-
mento de pedidos de patente baseadas nesse critério.

Por outro lado, a auséncia de novidade (artigo 11 da LPI) acarretou num indeferimento
de 288 pedidos, equivalendo a 31% dos pedidos analisados. Tal resultado também pode ser
classificado como esperado, visto que o critério de novidade é relativamente mais facil de ser
obtido do que a atividade inventiva, uma vez que, para a invencao ser considerada nova, é
necessario somente que ela nao esteja compreendida no estado da técnica.

Para sua avaliacao, a Resolugao INPI n. 169/2016 define as seguintes etapas: (i) identificar
os elementos contidos na reivindicacao; (ii) determinar se um documento em andlise faz parte
do estado da técnica; e (iii) determinar e apontar se todos os elementos da reivindicagao foram
explicitamente ou inerentemente combinados no documento, para um técnico no assunto, de
modo a antecipar a reivindicagao.
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Ou seja, o critério de novidade sé nao é satisfeito se todas as caracteristicas da reivindicacao
independente forem antecipadas por um Gnico documento de anterioridade. No caso da ativi-
dade inventiva, conforme também definido na Resolugao n. 169/2016, é possivel se combinar
dois ou, excepcionalmente, trés documentos do estado da técnica para se destituir a invencao
pleiteada de atividade inventiva (INPI, 2016).

Em vista disso e em linha com os resultados obtidos no presente estudo, conclui-se que o
requisito de atividade inventiva é mais dificil de ser alcancado do que o requisito de novidade.

Em relacao ao requisito de aplicacao industrial (artigo 15 da LPI), foram identificados sete
indeferimentos, equivalendo a 0,7% dos pedidos analisados, o que mostra que tal requisito
tem sido facilmente alcangado. De fato, tal requisito ¢ amplo podendo ser aplicavel a qualquer
tipo de industria e a todos os produtos manufaturados, nao implicando necessariamente uso
de uma maquina ou manufatura de um artigo, conforme definido na Resolucao n. 169/2016.
Portanto, o cumprimento de tal artigo nao tem sido um obstaculo relevante ao patenteamento
dos pedidos das universidades.

De modo similar, os indeferimentos por auséncia de unidade de invencao (artigo 22 da
LPI) também foram pouco frequentes, totalizando 21 casos ou 2,2% dos pedidos analisados.
Tal critério determina que o pedido de patente se refere a uma tnica invencao ou a um gru-
po de invengoes inter-relacionadas de maneira a compreender um Gnico conceito inventivo.
Caso haja diversas invencoes reivindicadas, estas devem apresentar uma relacéo técnica entre
si representada por uma ou mais caracteristicas técnicas especiais que sdao as mesmas ou as
correspondentes para todas as invengoes reivindicadas, essa é a definicao de tnico conceito
inventivo (INPI, 2013a).

Entretanto, s6 é possivel existir uma objecao de auséncia de unidade de invencao caso o
pedido de patente possua mais de uma reivindicacao independente e o examinador julgue que
tais reivindicagoes ndao compreendem o mesmo conceito inventivo. Nesse caso, recomenda-se
a divisao do pedido de patente para anélise individualizada dos requisitos de patenteabilidade
de cada invencao. Portanto, o baixo nimero de indeferimentos por auséncia de unidade de
invencao pode ser explicado por ser um critério aplicavel somente na existéncia de mais de uma
reivindicacao independente e que pode ser relativamente facil de ser atendido pela divisao do
pedido de patente.

Ja os indeferimentos relacionados a auséncia de clareza e/ou fundamentacao das reivindi-
cagoes (artigo 25 da LPI) foram extremamente recorrentes totalizando 661 pedidos, equivalendo
a 71,3% dos pedidos analisados. As reivindicacoes sao a parte mais importante do pedido de
patente, pois a extensao da protecao conferida pela patente é determinada pelo teor das reivin-
dicagoes, interpretado com base no relatério descritivo e nos desenhos, conforme definido no
artigo 41 da LPI. Nesse sentido, a clara e precisa defini¢do da matéria reivindicada no pedido
de patente é de extrema importancia.

O critério de clareza e/ou de fundamentacao das reivindicacbes tem uma grande abran-
géncia compreendendo diversos problemas que podem ensejar uma objecao nesse sentido,
por exemplo: (i) exigéncia de numeracao consecutiva e relagoes de dependéncia apropriadas;
(ii) correta formulacao do preambulo; (iii) correto posicionamento da expressao caracterizante
obrigatdria; (iv) correta formulacao da parte caracterizante; (v) obrigatoriedade de redacao das
reivindicacoes em funcdo das caracteristicas técnicas da invencao; (vi) tipos de reivindicacao
(produto ou processo); (vii) formulacgao especifica das reivindicacoes; (viii) proibicao da presen-
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ca de declaracbes genéricas ou trechos explicativos com relacao as vantagens ou simples uso
do objeto; e (ix) proibicao do uso de termos relativos e/ou imprecisos. Além disso, também é
vedado: (x) o uso de nomes préprios, marcas registradas ou nomes comerciais; (xi) a definicao
da matéria de protecao em termos do resultado a ser atingido; ou (xii) em termos de parame-
tros; (xiii) o uso de limitacbes negativas além de ser obrigatério; (xiv) a inclusao de sinais de
referéncia (INPI, 2013a).

O descumprimento de qualquer um dos critérios, de (i) a (xiv), mencionados acarretaria
uma objecao de auséncia de clareza e/ou fundamentacao das reivindicacoes. Em vista da alta
quantidade de requerimentos englobados no artigo 25 da LPI, é de se esperar que o nimero
de objecdes ao patenteamento baseadas neste artigo também seja elevado, conforme foi cons-
tatado no presente estudo.

Vale mencionar aqui que a resolucao INPI n. 124/2013 possui clara definicao de todos os
critérios acima mencionados bem como importantes informacoes em como atendé-los ade-
quadamente. Portanto, o bom conhecimento da referida resolucao faz-se fundamental para
superar as repetidas objecoes ao patenteamento dos pedidos das universidades baseadas no
artigo 25 da LPIL.

Os pedidos com insuficiéncia descritiva do relatério descritivo (artigo 24 da LPI) também
foram elevados e totalizaram 254 pedidos, equivalendo a 27,4% dos casos analisados. Embo-
ra menos numerosos do que em relacao as reivindicagbes, para cumprimento deste requisito,
também é necessario que o relatério descritivo do pedido atenda a diversos critérios como: (i)
indicar e descrever o estado da técnica relevante; (ii) revelar a invencao, tal como reivindicada,
de modo que o problema técnico e sua solugao possam ser entendidos, e estabelecer quaisquer
efeitos vantajosos da invencao em relacao ao estado da técnica relevante; (iii) ressaltar, nitida-
mente, a novidade e evidenciar o efeito técnico alcancado; (iv) descrever a invencao de forma
consistente, precisa, clara e suficiente, de maneira que um técnico no assunto possa realiza-la;
(v) ressaltar, quando apropriado, a melhor forma de execucao da invencao; e (vi) indicar, de
modo explicito, se isso nao for inerente a descricao ou da natureza da invencao, a forma pela
qual a invengao pode ser utilizada ou produzida em qualquer tipo de industria.

Tal como no caso das reivindicagoes, a Resolucao n. 124/2013 também possui clara e de-
talhada definicao sobre como se atender apropriadamente aos critérios de suficiéncia descritiva
do relatério descritivo (INPI, 2013a).

Adicionalmente, também é relevante o nimero de indeferimentos relacionados ao que nao
se considera invencao (artigo 10 da LPI) e as matérias nao patenteaveis (artigo 18 da LPI) e
com 124 casos quando somados, equivalendo a 13,3% dos pedidos analisados. Tal nimero
indica, possivelmente, um desconhecimento ou desconsideracao por parte dos depositantes/
NITs desses artigos ou da sua interpretagao pelo INPI, uma vez que o patenteamento de matéria
que incida nesses artigos sequer é permitida no Brasil.

Por fim, nota-se ainda consideravel nimero de indeferimentos relacionados a adicao de
matéria (artigo 32 da LPI) com 112 pedidos, equivalendo a 12% dos casos analisados. Tal
artigo da LPI veda o acréscimo de matéria durante o processamento do pedido bem como a
ampliagéo ou a alteragéo do escopo de protecao reivindicado apés o requerimento de exame.

A Resolucao n. 93/2013 traz detalhadamente os critérios aplicados pelo 6rgao para inter-
pretacao a aplicagao do artigo 32 da LPI no exame de pedidos de patente. Seu estudo e com-
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preensao certamente teriam efeito positivo em diminuir o nimero de objecoes ao patenteamento
das universidades relacionadas com este artigo (INPI, 2013b).

4 Consideracoes Finais

O presente estudo realizou um levantamento documental analisando os pareceres de inde-
ferimento de pedidos de patente das universidades brasileiras publicados pelo INPI no periodo
entre janeiro de 2020 e dezembro 2022, a fim de se identificar as obje¢oes mais recorrentes,
referentes aos artigos da LPI, levados em conta no exame técnico substantivo dos pedidos.
Como essas informacoes, é possivel orientar agdes dos NITs no sentido de evitar ou de mitigar
as objecOes ao patenteamento nas universidades brasileiras. Nesse contexto, os NITs, ausentes
das condicoes adequadas, encontram diversas dificuldades em realizar eficientemente a elabo-

racao e o acompanhamento dos pedidos de patentes das universidades (Garnica; Torkomian,
2009; Pires; Quintella, 2015; Silva, 2020; Tukoff-Guimaraes et al., 2014).

Ao analisar com especial atencéo o exame técnico substantivo desses pedidos, os resultados
alcancados neste estudo concluiram que os indeferimentos por auséncia de atividade inventiva
(artigos 8° combinado com o artigo 13 da LPI) sdo a causa mais frequente de indeferimento.
Além disso, a auséncia de clareza e/ou de fundamentagao das reivindicagoes (artigo 25 da LPI)
é a segunda causa mais frequente de indeferimento. J& a auséncia de novidade e de insufi-
ciéncia descritiva (artigos 11 e 24 da LPI), respectivamente, sao a terceira e quarta causas mais
frequentes de indeferimento.

O que nao se considera invencao e matérias nao patentedveis (artigos 10 e 18 da LPI)
somados ao acréscimo de matéria (artigo 32 da LPI) sao, respectivamente, a quinta e a sexta
causas mais frequentes de indeferimento. Por fim, a auséncia de unidade de invencao (artigo
22 da LPI) e de aplicacao industrial (artigo 15 da LPI) sao as causas menos frequentes de in-
deferimento.

5 Perspectivas Futuras

Conforme discutido anteriormente, a estruturacao dos NITs para permitir um melhor de-
sempenho no patenteamento dentro das universidades brasileiras é de vital importancia para o
sucesso dos sistemas de PD&I das universidades. Nesse contexto, tem-se atualmente um cenario
no qual os NITs, mesmo dada a sua atuacéao de suma importancia dentro do ecossistema de
inovacao das universidades, nao recebem o apoio necessario para o pleno desempenho de suas
atribuicoes. Diversos fatores influenciam a capacidade de os NITs atuarem assertiva e eficiente-
mente, por exemplo, a falta de recursos financeiros adequados, impossibilitando a contratacao
e a manutencao de corpo de profissionais qualificados e treinados.

Nesse sentido, o presente estudo buscou identificar os artigos da LPI mais recorrentes que
fundamentaram os pareceres de indeferimento das universidades brasileiras. Assim, sera possivel
orientar as acdes dos NITs no sentido de evitar ou de mitigar as objecdes ao patenteamento.
Trabalhos futuros poderao analisar os processos internos referentes ao patenteamento existentes
nos NITs a fim de se propor estratégias de otimizacao, assim como avaliar as necessidades or-
camentarias e de recursos humanos dos NITs. Além disso, pode-se também desenvolver cursos
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de treinamento e materiais didaticos para capacitar ainda mais os profissionais que atuam nos
NITs. Adicionalmente, podem ser desenvolvidos estudos similares em relagao ao patenteamento
de pedidos de patente oriundos de institutos de pesquisa e da industria brasileira em estados
ou universidades especificas ou até em areas técnicas.
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