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RESUMO

Com o crescimento das peticdes de uma patente, tornou-se de suma importancia o
conhecimento sobre todas as etapas para a peticdo de uma patente. O processo de depdsito de
uma patente abrange uma série de etapas cruciais que exigem a compreensdo dos inventores e
pesquisadores para que seja possivel a protecdo de suas descobertas. Entretanto, mesmo com a
crescente producdo de patentes nas universidades, tais etapas se tornam um verdadeiro desafio
para os pesquisadores da area académica devido a escassez de informacdes, o que demonstra a
necessidade de um conjunto de dados que possam auxiliar na identificacdo do nivel de
maturidade tecnolégica associada ao invento e da peti¢cdo de uma patente no ramo académico.
O presente trabalho teve como objetivo elaborar um documento que compilasse as
informacdes relevantes de uma jornada em prol do depdsito de uma patente. Dessa forma, é
apresentada uma breve revisdo contendo termos relevantes, etapas que antecedem o processo
de desenvolvimento do objeto da patente até a elaboracdo do pedido. S&o também
esclarecidos aspectos legais e distribuicdo de co-autoria que envolvem a propriedade
intelectual. O desenvolvimento deste material proporcionou um direcionamento sucinto a ser
utilizado pela comunidade académica que pretende se aprimorar neste campo de amplo

crescimento que é o universo patentario.

Palavras-chave: propriedade intelectual; maturidade tecnoldgica; universidade;

desenvolvimento de patente; inovacao.



ABSTRACT

With the growth in patent applications, it has become extremely important to know all
the steps involved in filing a patent. The process of filing a patent covers a series of crucial
steps that require inventors and researchers to understand in order to protect their discoveries.
However, even with the growing production of patents in universities, these steps have
become a real challenge for researchers in the academic field due to the scarcity of
information, which demonstrates the need for a set of data that can help identify the level of
technological maturity associated with the invention and the application for a patent in the
academic field. The aim of this work was to produce a document that compiles the relevant
information from a journey towards filing a patent. In this way, a brief review is presented
containing relevant terms, stages that precede the process of developing the object of the
patent up to the preparation of the application. Legal aspects and the distribution of co-
authorship involving intellectual property are also clarified. The development of this material
has provided succinct guidance to be used by the academic community that wants to improve

itself in this field of broad growth that is the patent universe.

Keywords: intellectual property; technological maturity; university; patent development;

innovation.
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1 INTRODUCAO

A comunicacdo e divulgacdo do conhecimento cientifico e tecnologico é algo
indispensavel no ambito de uma instituicdo de ensino superior, e comumente tal necessidade é
suprida a partir da publicacdo de artigos cientificos que irdo ser referendados
preferencialmente em revistas com fatores de impacto compativeis com nivel QUALIS
CAPES A e B. Entretanto, tal artigo serd de propriedade da prépria revista e o conhecimento
nele presente estard sob o dominio da revista, seja artigo subscrito ou de livre acesso (Open
access). Uma forma de divulgacédo cientifica que estd ganhando cada vez mais destaque é a
patente, que resulta na garantia do direito de todo o conteddo publicado ou depositado pelo
autor do invento.

Patente consiste em um titulo de propriedade temporaria sobre uma invencao ou
modelo de utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas
fisicas ou juridicas detentoras de direitos sobre a criagdo. Com este direito, o inventor ou o
detentor da patente pode impedir terceiros, sem 0 seu consentimento, de produzir, usar,
colocar a venda, vender ou importar produto/objeto de sua patente e/ou processo ou produto
obtido diretamente por processo por ele patenteado. Em consequéncia disto, o inventor
obriga-se a revelar detalhadamente todo o conteldo da matéria protegida por meio do
documento de patente (INPI, 2020).

Segundo MOURA (2022), a palavra referida hoje como “patente” passou por diversas
modificacOes ligadas ao significado e a sua fungdo. A palavra referida hoje como “patente”
tem sua origem vinculada ao periodo colonial, possuindo um significado mais literal como
aberto, conhecido”, tendo como contexto as patent letters que eram os documentos oficiais a
partir dos quais os soberanos concediam privilégios e direitos a alguns cidaddos, por exemplo,
o direito de explorar terras novas e adquirir territorios. Entretanto, nos séculos XIV e XV o
termo “patente” era utilizado como instrumento de transmissdo de conhecimento pela coroa
inglesa, ocasionando a imigracdo de artesdos e cientistas qualificados, Ihes concedendo a
patent letter garantindo um monopdlio local para producdo e compartilhamento de
conhecimento. Outrossim, durante o periodo da Revolugdo Industrial, aproximadamente entre
1740 e 1850, a patente ficou associada ao direito de monopdlio como recompensa por uma
invencdo, ou seja, quem adquiria a patente teria assegurada a exclusividade da exploracédo
comercial de quaisquer invencdes, funcionando como um contrato entre o inventor e o Estado,
e posteriormente foi evoluindo juntamente com a industrializacdo mundial e suas
classificacbes (MOURA, 2022).
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Uma linha tempo contemplando todos o0s conceitos e épocas principais esta
representada na Figura 1.

Figura 1: Linha do tempo sobre as patentes.

1500 a 1822
Carta patente dada pelos

6s 1850

PERIODO
COLONIAL

REVOLUGCAO
INDUSTRIAL

REVOLUCAO

1740 a 1850
Patente associada ao direito
de monopdlio de exploracdo
e producdo comercial, como

recompensa por uma
invencao.

1968 - 2024
" contendo busca de
anterioridade,

o que se quer defender, etc.

Fonte: Autor, 2024.

Atualmente, existem dois tipos de patentes nacionais e um tipo internacional. Segundo
RIBEIRO (Colecdo PROFNIT, 2018), a patente do tipo invengdo visa assegurar que uma
inovacédo tecnolodgica tenha um titular reconhecido, de modo que o inventor ou o licenciado
possa usufruir de exclusividade de exploracdo por um determinado tempo. Ja a patente do tipo
modelo de utilidade trata-se de um objeto de uso préatico, ou parte deste, suscetivel a aplicacdo
industrial, que apresente nova forma ou disposi¢édo, envolvendo ato inventivo, que resulte em
melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricacdo (INPI, 2021). Também é possivel realizar
a peticdo da patente para paises internacionais a partir do Tratado de Cooperacao de Patentes
(PCT — The Patent Cooperation Treaty).

De acordo com a Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO — World
Intellectual Property Organization) e o INPI (2021), o PCT foi firmado em 1970, em
Washigton, modificado em 1979, 1984 e 2001, e possui 0 objetivo de estabelecer a
possibilidade de protecdo de uma invengdo por patente de maneira simultdnea em diversos
paises. O depdsito da patente “internacional” pode ser realizado em conjunto com os 6rgaos
receptores, a exemplo da propria WIPO, nos Estados Unidos; a Organizagdo Europeia de
Patentes (EPO — European Patent Orgazniation), na Europa; Organizacdo Regional Africana
da Propriedade Industrial (ARIPO — African Regional Intellectual Property Organization) e
Organizacdo Africana da Propriedade Intelectual (OAPI — African Intellectual Property
Organization), na Africa; ou do Instituto Eurasiatico de Patentes (EAPO —Eurasian Patent
Organization) (WIPO, INPI, 2021) .
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O processo do PCT ocorre em duas etapas: primeiro com a fase internacional onde
ocorre o depdsito do pedido internacional para um dos érgaos citados anteriormente, do érgéo
passa para uma Autoridade de Pesquisa Internacional (ISA — International Search Authority)
que é responsavel por emitir um relatorio de pesquisa e a opinido escrita sobre a patente.
Posteriormente, a segunda etapa entra em agdo que é a fase nacional, onde os documentos
passam para a Secretaria Internacional (IB, codigo que demarca como sendo documento
autenticado pela Secretaria) de cada pais para que seja autorizado e, por fim, realizada a
publicacdo internacional da patente. Entretanto, mesmo ganhando mais direitos de protecao
no &mbito internacional, os outros dois tipos de patentes sdo mais comuns no Brasil, devido a
“facilidade” e ao detalhamento.

A Figura 2 representa as fases nacional e internacional do processo do PCT.

Figura 2: Fases para a PCT.

FASE INTERNACIONAL FASE NACIONAL

— ORGAOS AUTORIDADE DE RELATORLO DE SECRETARIA )

PEDID) [EECYISSRNNGTE ENVIADO PESQUISA PESQUISA €HDIGO M

DEPOSITADANO PUBLIGAD

BRAZSILI DE CADA INTERNACIONAL OPINIAO INTER?;;ONAL AUTENTIFICAGAQ ¢
CONTINENTE (API) ESCRITA

Fonte: Autor, 2024.

Apesar de parecer serem etapas simples, todas possuem um alto teor de complexidade
e detalhamento nas analises realizadas e também uma taxa a ser paga ao tratado de
cooperacdo de patentes para o pais escolhido para depositar a patente. J& os detalhes para

patente de invencdo e modelo de utilidade estdo presente na Figura 3.
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Figura 3: Detalhes da patente de invencdo e modelo de utilidade

* PATENTE DE * MODELO DE
INVENCAO UTILIDADE

MAIOR NiVEL DE
INTIVIDADE E
NOVIDADE

BAIXO TEOR DE
INVENTIVIDADE E
NOVIDADE

FOCADO EM

MELHORIA

FUNCIONAL,
FABRICACAO E USO

DOCUMENTO
DESCRITIVO MAIS
DETALHADO

ANALISE MAIS
DETALHADA PELO
INPI

PROTECAO DE 20
ANOS

Fonte : Autor, 2024.

DESCRICAO E
ANALISE MENOS
DETALHADA

PROTECAO DE 15
ANOS

Apesar dessas possibilidades de patente e da existéncia de grandes empresas privadas

e diversas institui¢cbes de ensino superior, o Brasil, segundo o Conselho Nacional de IndUstria
(CNI) (CNI, 2023), encontra-se na 49° posicdo do ranking de inovacdo. Muito distante dos
trés primeiros colocados Suica, Suécia e Estados Unidos, e isto se deve a pouca quantidade de
depdsitos e ao decréscimo da producdo de patentes pelas empresas privadas. Em contrapartida,
nos ultimos anos esta ocorrendo o crescimento patentario das instituicGes de ensino superior,
0 que pode compensar nesta perda das empresas privadas, e isto € destacado pela pesquisa
FAPESP, uma pesquisa descritiva sobre os depdsitos por instituicbes de ensino superior e

empresas privadas, cujos dados estdo representados na Figura 4 (FAPESP, 2023).
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Figura 4 Depositos de Patentes por instituicbes de ensino e empresas entre 2000 e 2021, no

Brasil.
w Instituicdes de Ensino Superior  m Outras Pessoas Juridicas
3.500
3.250 3181 3136
3.000 2.905 2.899 2.878
2,750 2613
241 2505 2555 2492
2500 2.291
2250
2.000 1.910
1.750
1512

1.500
1.250
1.000 916

750

500

250

(8]
2000 2005 2010 201 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fonte: pesquisa FAPESP, 2023.

Outros dados importantes que destacam o crescimento das instituicbes de ensino
supeior no ramo patentario, sdo os dados dos Rankings Depositantes Residentes dos anos
2021, 2022 e 2023 que foram desenvolvidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI) e trazem as 50 instituicGes depositantes por ano. As Figuras 5, 6 e 7 destacam as 30
instituicdes que mais depositaram patentes no cenario brasileiro. \Verifica-se a grande presenca

das instituices de ensino superior nestes rankings.
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Figura 5: Ranking de depositantes residentes para patentes de invengédo depositadas no Brasil,
no ano de 2021.

Ranking Depositantes Residentes - 2021

Residente - Patente De Invencao

Participacio
Raok _Cliente Depdsitos (%)
1 PETROLED BRASILEIRO S A PETROBRAS 13 242
2 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 73 156
3 UNIVERSIDADE DE SAU PAULO o8 148
4 MARCOPOLO SA 67 143
5 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 65 139
6 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA 46 098
FILHO
7 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 36 077
8 ROBERT BOSCH LIMITADA 33 071
9 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE n 066
10 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 29 062
11 BIORESET BIOTECNOLOGIA LTDA 28 060
2 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 28 0,60
13  UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 28 0.60
14  UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMEUCO 26 056
15 BRASKEM SA 25 054
16 CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA 25 054
17 FREDERICO MARQUES ALMEIDA DE LAFFITTE 25 054
18 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 25 054
19 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 2 049
20 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 22 0,47
21 VALESA 2 045
22 FUNDACAO FEDERAL DO MARANH. 20 043
23 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 20 043
24 CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENERGIA E MATERIAIS 19 041
25 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 19 041
26 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 16 034
27 MARCHESAN IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS TATU S A 15 032
28 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 15 032
29 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 15 032
30 RICARDO CESAR GARCIA 14 0.30

Fonte: INPI, 2021.

Figura 6: Ranking de depositantes residentes para patentes de invencéo depositadas no Brasil,
no ano de 2022.

Ranking Depositantes Residentes - 2022

Residente - Patente De Inven¢ao

Rank _Cliente Depésitos _ Participagio (%)
1 PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS 110 250
2 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 54 123
3 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 46 105
4 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - PB 4 093
5 MARCOPOLO SA 36 082
6 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 33 075
7 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP 32 073
8 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA n 0,70
9 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE 31 0,70

10 ROBERT BOSCH LIMITADA 30 068
11 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES 29 066
12 BIORESET BIOTECNOLOGIA LTDA. 28 064
13 CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. 28 0,64
14 VALESA 28 064
15 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO 27 061
16 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 26 059
17 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 25 057
18 INSTITUTO HERCILIO RANDON 24 055
19 STARA S/A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS 23 052
20 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 23 052
21 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 2 050
22 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 2 050
23 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 20 045
24 MARCHESAN IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS 19 043
TATUSA Y
25 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 19 043
26 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 19 043
27 BRASKEM SA. 17 039
28 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 17 039
CNPEM - CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENERGIA E
29 Shrd_C8 Q 15 034
30 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 15 034

Fonte: INPI, 2022.
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Figura 7: Ranking de depositantes residentes para patentes de invenc¢do depositadas no
Brasil, no ano de 2023.

‘ INSTITUTO
NACIONAL DA
’ ‘ Hrmmuuu
INDUSTRIAL
Ranking Depositantes Residentes - 2023

Residente - Patente De Invengdo
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2 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - ¥ 101 2,03
3 FCA FIAT CHRYSLER AU
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UNIVERSIDADE FE RA ‘8 09
INSTITUTO HERC 3 0
6 CNH INDUSTRIAL 40 081
UNT IDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 40 05
8 ROBERT BOSCH LIMITADA 38 L
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 37 074
35 0
33 6
13 66
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30 0
¢
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E FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
DSO PEREIRA
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RSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 19 038

Fonte: INPI, 2023.

E notavel a ascensdo das instituicbes de ensino superior devido & numérica presenca
no ranking em comparacdo com as empresas privadas, o que destaca a viabilidade do
investimento das instituicdes para o deposito de patentes e também demonstra uma flutuacédo
de depdsitos patentarios que algumas institui¢ces de ensino superior ainda estdo tendo, como
por exemplo a Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

Baseando-se em uma pesquisa realizada pela UFAL em 2021 sobre patentes
depositadas por ano e atualizando esta pesquisa com os dados presentes nos Ranking
Depositantes Residentes, a Figura 8 demonstra um grafico baseado no numero de patentes

depositadas por ano, entre 2003 e 2022.
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Figura 8: Patentes depositadas por ano pela UFAL entre 2003 e 2022.
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Fonte: Autor, 2024.

Como ¢ possivel notar, ocorreram algumas flutuacdes ocasionando uma inconsisténcia
no deposito de patentes da Universidade Federal de Alagoas, resultando na exclusdo da UFAL
no Ranking Depositantes Residentes no ano de 2023, pois o ultimo no ranking (50°), a
Universidade Federal de Lavras, depositou 12 (doze) patentes, o que indica que a UFAL
depositou numero inferior de patentes no ano passado. Em contrapartida, instituicdes de
ensino superior de outros estados do Nordeste, como Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE), Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Federal do Ceara (UFC),
Universidade Federal do Maranhdo (UFMA), Universidade Federal de Campina Grande
(UFCG), Universidade Federal da Paraiba (UFPB), Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN) e Universidade Federal de Sergipe (UFS), encontram-se presentes nestes
rankings do INPI com um aumento significativo no depdsito de patentes.

Algumas possibilidades para esta diferenca entre a UFAL e os outros estados, pode
estar ligada ao foco de publicacGes em artigos cientificos em periodicos indexados e falta de
cultura em prol do desenvolvimento de patentes pela comunidade universitaria. O fato do
Nucleo de Inovacdo Tecnoldgica (NIT) existir e estar disponivel para atender a comunidade
académica se contrapde a estrutura e foco dos cursos, a falta da divulgacdo da UFAL sobre o

orgdo, a falta do contato do NIT com o0s universitarios, a escassez de informacdes sobre o
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tema patente nos cursos, seja disciplinas obrigatdrias, eletivas, cursos, palestras, ocasionando
um pensamento generalista de que patentes estdo destinadas ao dominio industrial.

No dominio industrial, a patente € um dos produtos comumente vinculados aos
resultados de uma pesquisa. No dominio académico encontra-se em crescente
desenvolvimento porém, trata-se de algo ainda pouco avancado em comparacdo as demais
formas de producéo cientifica podendo ser mais explorado. H& uma dificuldade significativa
em desenvolver a patente universitaria devido a falta informac6es, detalhes que devem ser
considerados para obter o requerimento, surgindo assim a necessidade de um auxilio mais
palpavel com vistas a um resultado mais expressivo e aumento dos nimeros de depdsitos com
consequente representacdo nos rankings do INPI. Nesse sentido, se faz necessaria uma
investigacdo minuciosa sobre o processo de depoésito e busca patentéria, com o intuito de criar
estratégias, itinerarios a serem seguidos desde a concep¢do de uma patente, quais etapas, tipos
de patentes, quais 6rgaos sdo responsaveis e o que fazer quando estiver pronta ou caso ocorra
um imprevisto. Dessa forma, um estudo como o apresentado no presente trabalho, se tornara
uma referéncia, com linguagem simples e acessivel para estudantes e pesquisadores presentes

nas universidades que pretendem avancar na producao de patentes.
2 OBJETIVOS
2.1 Geral
Apresentar uma revisdo bibliografica acerca de todas as etapas necessarias para o

dep6sito de uma patente a nivel académico.

2.2 Especificos

o Descrever 0s requisitos para solicitacdo de uma patente;
o Apresentar os niveis de maturidade tecnoldgica relacionado ao universo patentario;
o Propor possiveis etapas da busca de anterioridade;

o Descrever as etapas e documentos necessarios para o depésito de uma patente;
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3 METODOLOGIA

A metodologia expressa nesse documento considerou uma proposta de modelo de
itinerario para o desenvolvimento de uma patente. No intuito de elucidar melhor o leitor,
tomou-se como exemplo um modelo de invencdo de um dispositivo para
avaliacdo/monitoramento de um contaminante ambiental em &gua.

Tomando como base o exemplo proposto, a evolugdo do projeto foi classificada
baseando-se nos niveis de maturidade tecnologica (TRL) de acordo com a NBR ISO
16290/2015 e os conceitos da NASA. Uma vez estabelecido o TRL do projeto iniciou-se a

etapa de busca de anterioridades referentes ao tema em questéo ou objeto a ser patenteado.

3.1 Realizacéo da busca de anterioridades

Nas buscas de anterioridades podem ser utilizados como acervo: publicacfes
cientificas vinculadas ao dominio publico (artigos em revistas, trabalhos de conclusdo de
curso, qualificagdes de mestrado e doutorado), assim como documentos referentes a
propriedade tecnoldgicas. Neste trabalho foram utilizados trés bancos de dados cuja forma de
busca esta detalhada a seguir:

o World Intellectual Property Organization (WIPO):

O PATENTSCOPE (WIPO PATENTSCOPE, 2023), possui dois tipos de buscas, para
uma busca mais direta, foi utilizado a busca simples, comumente usada por pesquisadores
iniciantes, e nela sdo apresentados uma lista de registros de patentes baseadas nos
cruzamentos dos termos da busca, resultando em uma colecdo de dados sobre o pais
depositante, o codigo de registro de patente, o titulo, a data de publicacdo, 0 nome dos
titulares, qual o modelo da patente e até mesmo possiveis reivindicacbes que houveram sobre
a patente (Figura 9a). Ja para uma busca mais complexa, necessitou da utilizacdo da busca
avancada, nela foi possivel obter uma abrangéncia maior e mais detalhada de cada escritdrio
mundialmente. Na busca avangada, tornou-se possivel o cruzamento de termos, combinacéo
de campos e cruzamento de idiomas e até mesmo a sele¢do do idioma oficial das patentes

depositadas, assim como é indicado nas setas da Figura 9b.
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Figura 9a: Busca simples de anterioridades de patentes através do PATENTSCOPE WIPO

> @ patentscopewipoint/searchyen/sesrchst REOP>PO B O ® &L =
D AMD O Utemsiics [ projto 0 TC [ fimes [ Presentededoman. @ Fecublade FAVEN cicitagso de docu.. [l Kaju NoBMangs - G cyphers anime -Pe.. B
| prroas
= WIPO elp v English ¥ | IP Portal login

PATENTSCOPE Simple Search

Using PATENTSCOPE you can search 115 million patent documents including 4.8 million published international patent applications (PCT). Detailed coverage information

9/2024 is scheduled for 29.02.2024. More

Fonte: WIPO-PATENTSCOPE, 2023.

Figura 9b: Busca avancada de anterioridades de patentes através do PATENTSCOPE WIPO

L s J
= WIPO Help ¥ English 1P Portal login

PATENTSCOPE Advanced Search

=>

Fonte: WIPO-PATENTSCOPE, 2023.

o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI):
A base de busca do INPI foi acessada pelo endereco eletrbnico
<https://www.gov.br/inpi/pt-br>, clicando nos trés tragos, no lado esquerdo superior, em

seguida o item servicos, patentes e busca, como demonstrado pela Figura 10.
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Figura 10: Etapas para busca de patente no site do INPI.
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Fonte: Imagem extraida do endereco eletrdnico INPI (2023).

A busca foi realizada a partir da pesquisa basica, onde pode-se optar por uma busca
especifica com a adigdo do nimero pedido ou nimero de recolhimento da unido (GRU) ou até
mesmo o numero do protocolo, entretanto, a busca simples foi utilizada em conjunto com a
informacdo do nimero de paginas do processo e a combinacdo de termos. Em contrapartida,
realizou-se a pesquisa avancada, a partir de uma quantidade maior de dados, como numero do
pedido e do depdsito, pais de origem, datas, classificacfes, depositantes e palavras-chave.

o European Patent Office (EPO):

A EPO possui um banco de registros de patentes de aproximadamente 150 milhdes de
documentos de patentes mundiais, e sua base de busca é intitulada como esp@cenet, sendo
atualizado semanalmente e abrangendo todas as areas do conhecimento.

Para a realizacdo de uma busca no esp@cenet, foi acessado o endereco eletronico
<https://worldwide.espacenet.com/patent/>, logo em seguida clicou em “advanced search”,

como é demonstra na Figura 11.
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Figura 11: Busca de patente no esp@cenet.

[} n Office/Language v
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Fonte: Imagem extraida do endereco eletrdnico Esp@cenet (2023).

Adentrando assim a busca avancada, como visto na seta da Figura 11, encontrou-se as
opcoes de escolha de idioma especifico da patente ou todos os idiomas do banco, comec¢ando
a busca escolhendo quais conectores (AND, OR ou NOT) e quais campos poderiam ser
utilizados como: titulo, resumo, nimero e data de publicacdo, aplicacbes, inventores e

classificacdo da patente.

4. RESULTADOS

4.1 Busca de Anterioridade

Consiste na pesquisa antecipada sobre informac6es tecnoldgicas que comprovem a
inexisténcia de um produto ou inovacao tecnoldgica com o intuito de realizar o registro de
defesa, ou seja, o pedido de patente.
Esta etapa pode ser considerada a etapa inicial de uma patente que deve ocorrer antes de todo
0 processo. Segundo RIBEIRO (Colecdo PROFNIT — 2018), a busca visa investigar se a
tecnologia a ser comercializada ja existe e identificar tecnologias que sejam semelhantes, a
fim de garantir o quesito novidade para a patenteabilidade, portanto, garantir a qualidade

daquilo que é patenteavel. Basicamente, refere-se a uma revisao minuciosa que deve ser feita
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sobre o estado da técnica, buscando, de forma sucinta, patentes correlacionadas a invencao e
trabalhos cientificos sobre a temética, evitando assim a perda de recursos e tempo que seriam
destinados ao desenvolvimento tecnoldgico que ndo poderia ser patenteado por ndo atender
aos critérios de novidade ou de invencéo.

Um dos conceitos presentes na busca de anterioridade sdo os Niveis de Maturidade
Tecnoldgica (TRL — Tecnhnology Readiness Level). Esse conceito foi estabelecido e
desenvolvido pela Agéncia Espacial Norte-Americana (NASA) devido as praticas adotadas
pela organizacdo em avaliar de maneira constante se seus veiculos estavam preparados para
voos (HEDER, 2017). Durante o programa espacial Apollo, iniciou-se planos para a avaliagio
da viabilidade e nivel de prontiddo de tecnologias, assim culminando na escala TRL (Figura
12). No decorrer do tempo, refinou-se 0s niveis de maturidade tecnoldgica e passou-se
também a avaliar o estagio de desenvolvimento de diversos tipos de tecnologia em diferentes
areas do conhecimento e lugares do mundo. No Brasil, a escala esta presente na norma NBR
ISO 16290:20131 (HEDER, 2017).

Figura 12: Discriminacdo dos niveis de maturacdo tecnolégica (TRL) estabelecidos pela
NASA.

TRL 7 Demonstracdo do protétipo do sistema em ambiente
operacional

TRL 6 Tecnologia demonstrada em ambiente relevante

TRL 5 Tecnologia validada em ambiente relevante

Fonte: NASA, 2023.
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Conforme a NBR 1SO 16290:2015 a prontiddo tecnoldgica varia entre 1 e 9 e visa
avaliar o nivel especifico de maturidade de certa tecnologia, de acordo com as
entregas/resultados de cada nivel. Pode-se verificar além da definicdo de cada nivel, suas
respectivas fases correspondentes e caracteristicas que auxiliam na classificacdo assertiva,
além do ambiente vinculado ao desenvolvimento de cada nivel. Essa descricdo traduzida e
adaptada do documento desenvolvido pela NASA tem sido uma referéncia importante para o
desenvolvimento de patentes no ambiente académico brasileiro. Na Tabela 1 séo detalhados
0s aspectos descritivos de cada TRL, de acordo com a NBR 1SO 16290:2015.

Tabela 2: Detalhamento dos niveis de maturidade tecnoldgica baseados na NBR 1SO
16290:2015.

Definicdo e Critério de Sucesso Lé6cus

Ideia registrada e fundamentada por principios basicos (TRL1)
Fase cognitiva da ideag&o:

3 registro das ideias (estabelecimento dos principios basicos que
fundamentam a tecnologia ou processo/servico);
o conhecimento cientifico basico é empregado para definir a rota da

pesquisa e do desenvolvimento da tecnologia.

Formulado o conceito e/ou aplica¢ao do dispositivo tecnologico (TRL2)
Fase cognitiva da investigacao cientifica:

3 o potencial da tecnologia/produto/servico é definido e descrito;

o aplicagdes préaticas devem ser definidas e avaliadas de forma
especulativa.

Prova de conceito analitica e experimental da funcdo critica e/ou da
caracteristica (TRL3)

Fase analitica e laboratorial:

3 experimentos preliminares séo realizados para validar predi¢des
analiticas;

o testes laboratoriais sdo realizados para medir parametros criticos de
interesse;

g E construido um modelo de conceito, que nada mais é do que uma
implementacdo de um modelo pratico, em menor escala que se

aproveita dos estudos anteriores.

\Validado o dispositivo tecnolégico no laboratério (TRL4)

Fase da investigacdo experimental em ambiente de laboratorio:

o componentes tecnoldgicos basicos devem estar integrados;

0 sistema pode ser de baixa fidelidade;

3 testes laboratoriais dos componentes criticos devem ser realizados.

IAmbiente de
laboratério

\Validado o dispositivo tecnoldgico no ambiente relevante (TRL5) Ambiente
Fase da investigacdo experimental em ambiente relevante ou simulado: Relevante
3 integracdo dos componentes basicos na forma mais final, (Simulado)
3 componentes integrados para teste simulando o ambiente
operacional; “Vale da Morte”
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o Realizac&o de testes de um protdtipo em um ambiente simuladocom
configuractes que atendem a ideia proposta e parte do ambiente real;
8 Protétipo na fase Alfa.

Estagio onde ocorre
desisténciade statups
e projetos

Demonstrado o protétipo no ambiente relevante (TRL6)

Fase da demonstracdo do protétipo em ambiente relevante (simulado):

o protétipo ou modelo funcional integrado para demonstragdao no
ambiente relevante;

3 Protdtipo na fase Beta.

Demonstrado desempenho satisfatorio em ambiente operacional

(TRL7)

Fase de demonstracdo do prot6tipo no ambiente operacional:

3 Demonstracdo da funcionalidade do prot6tipo no ambiente operacional,
isto € em um ambiente controlado uge possuem todasas variaveis que poderiam
estar presentes no ambiente real;

o Propriedades criticas medidas atendendo requerimentos de
desempenho.

Quialificado/certificado o produto no ambiente operacional (TRL8)Fase de
qualificacdo do produto tecnoldgico (sistema real) em testes e demonstracdes:
3 Tecnologia final demonstrada e qualificada/certificada no ambiente
operacional.

o Produto se tornou totalmente funcional e acessivel para utilizacéo,
estando pronto para ser implementado em um sistema ou tecnologiaexistente.

Ambiente
Operacional

Tecnologia operando satisfatoriamente (TRL9)

Fase de aplicacdo da tecnologia:

o Tecnologia na forma final aplicada nas condigdes reais de operacao.
3 Tecnologia testada, comprovada, validada em todas as condicdes,
alcangando todo o seu alcance, permitindo a produgdo e comercializagao.

Fonte: ABNT (2022) (Adaptado).

A classificacdo de uma pesquisa de acordo com os TRLs ndo é tdo simples como

parece devido ao nimero de varidveis envolvidas no desenvolvimento dessa pesquisa. O

entendimento se torna mais facil quando se atribui a classificacdo a partir de um caso real.

4.1.1 ldentificacdo das etapas de um projeto baseando-se nos niveis de maturidade

tecnologica (TRL)

A partir da visualizagdo do problema que demanda por solu¢do, como uma

contaminacdo ambiental de um metal potencialmente toxico em um ecossistema aquatico,

surgiram possiveis ideias como solucdes para a resolugdo do problema. A partir disto, iniciou-

se uma pesquisa bésica direcionada a definir uma rota de pesquisa visando a solucdo e o

desenvolvimento tecnoldgico. Este comego pode ser classificado com TRL 1 (Ideia registrada

e fundamentada por principios basicos), onde:
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e QOcorre registro de ideias;
e Conhecimento cientifico basico ¢ empregado para definir a rota de

pesquisa.

Definindo a rota de pesquisa, tendo em mente especulacfes de quais compostos
poderiam interagir com o contaminante, como ele reagiria, em qual estado fisico ele estaria,
quais funcbes organicas estariam presentes, como ocorreria 0 monitoriamento e como deveria
ser o0 modelo conceito para o dispositivo tecnoldgico. Apds definir estes conceitos, pode-se
partir para a organizacdo das possiveis aplicacdes praticas e testes quimicos. Chegando nesta
etapa o projeto pode ser classificado como TRL 2 (Formulado o conceito e/ou aplica¢do do
dispositivo tecnoldgico), onde:

e O potencial da tecnologia/produto/servico é definido e descrito;

e Especulacdo de aplicagdes praticas.

Os testes quimicos optados devem visar o monitoramento do composto escolhido,
como por exemplo testes de adsor¢do e/ou absorcdo do contaminante, teste de pH para
identificacdo do ambiente ideal e 0 comportamento, teste de temperatura, teste de cinética e a
caracterizacdo do composto, ap0os a concluséo desses testes e entra-se em vigor uma pesquisa
aplicada sobre quais componentes eletrdnicos serdo adicionados ao modelo conceito e quais
parametros fisico-quimicos devem estar presentes. O projeto chegando nesta etapa ja pode ser
classificado como TRL 3 (Prova de conceito analitica e experimental da funcéo critica e/ou da
caracteristica), onde:

e Ocorrem experimentos preliminares;

e E construido um modelo conceito.

Apbs uma longa pesquisa aplicada para qual componente eletrdnico poderia ser
adicionado, visando um possivel depdsito de patente, encontrou-se dois componentes de livre
acesso, Arduino e RaspberryPi, ambos possuem pontos positivos e negativos, contudo, ambos
atendem a necessidade da adi¢do de diversos elétrodos para o controle de parametros fisico-
quimicos. Posteriormente, o componente escolhido serd adicionado a formulacdo de um
sistema de baixa fidelidade ao modelo conceito. Assim chegando na TRL 4 (Validado o
dispositivo tecnologico no laboratorio), onde:

e Componentes tecnoldgicos basicos devem estar integrados;
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e Sistema pode ser de baixa fidelidade.

Chegando nesta etapa, obtém-se uma estrutura do projeto mais desenvolvida, tendo
dados experimentais do produto (composto quimico) validos em ambiente controlado e em
seguida seria feito a modelagem do dispositivo em si e testes da integragdo composto,
dispositivo e parte eletrénica, com o intuito de realizar a criagdo do protétipo alfa. Obtendo-se
a classificacdo de TRL 5 (Validado o dispositivo tecnolégico no ambiente relevante), onde:

e Ocorre a integracdo dos componentes;
e Teste pratico em laboratdrio e tedrico;

e Prototipo na fase Alfa.

Com o protétipo Alfa em maos, o dispositivo quimico pode ser submetido a testes
quimicos em laboratério em ambiente controlado com amostras reais, assim obtendo-se dados
analiticos que validam a evolucdo do protétipo para a fase Beta. Alcancando a fase Beta
classifica-se o projeto como TRL 6 (Demonstrado o prot6tipo no ambiente relevante), onde:

e Modelo funcional integrado para teste em laboratério;

e Prototipo na fase Beta.

Com o protétipo validado, passa-se para demonstracdo em ambiente real com o intuito
de aprimorar propriedades criticas e dar os toques finais, para que a tecnologia seja testada,
comprovada e validada em todas as condic¢des, assim resultando em um produto finalizado
para 0 mercado. A classificacdo vai ocorrer com a evolucdo dos aprimoramentos e da
comprovacao produto, indo de TRL 7 até TRL 9.

Para um maior esclarecimento e exemplificacdo de outras areas, como software e area
farmacéutica, a Tabela 1 fornece mais exemplos de propostas de um produto e seus processos

baseados nas TRL.
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Tabela 1: TRL padréo, para software e fa&rmacos.

Principios  basicos | Inicio da conceituacdo basica | Foco em descoberta de novas
observados e | provendo o detalhamento da | moléculas. Os resultados da pesquisa
reportados formulacéo l6gica cientifica sdo revisados e avaliados e a
pesquisa aplicada tem inicio. Alvos
potenciais € mecanismos de doencas
séo avaliados
Formulacéo do | Algoritmos  ou  fungdes | HipOteses, ideias de  pesquisa,
conceito e/ou | basicas sdo prototipadas e | protocolos e projetos experimentais sdo
aplicacao da | documentadas desenvolvidos.  S8o  identificados
tecnologia potenciais alvos terapéuticos para
intervencao.

Prova de conceito das

Algoritmos sdo executados e

Teste das hipoteses e prova inicial de

funcbes criticas de | testados em  processador | conceito (PoC) sdo demonstrados em
forma analitica e/ou | representativo, em | um ndmero limitado de modelos in
experimental laboratorio. vitro e in vivo para drogas candidatas.
Validacao em | Componentes  basicos do | Validacdo de drogas candidatas a partir
ambiente de | software sdo integrados para | de provas de conceito em modelos de
laboratério de | operar em sistema laboratorio.

componentes  e/ou

ensaios

experimentais

Validacao em | Componentes integrados em | Realizacdo de estudos pré-clinicos
ambiente  relevante | versdo realistica. Teste em | incluindo andlises farmacoldgicas,

de componentes e/ou
ensaios

experimentais

ambiente controlado. “Versdo

Alfa”.

farmacocinéticas e toxicoldgicas.

do

modelo do sistema ou

Demonstragéo
prototipo  funcional
em ambiente

relevante

Protétipo completo é testado

em ambiente virtual ou
simulado. Software ainda em
desenvolvimento. “Versao

Beta”

Estudos clinicos Fase 1 asseguram a
tolerancia/seguranca do
medicamento, em um nudmero restrito

de voluntarios sadios.
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em ambiente | usuario. Inicio do suporte e | Clinicos Fase 3.
operacional manutencéo. “Product
Release”

completo,  testado, | sistema. Versdao em producdo. | e procedimentos de registro
qualificado e | Documentacao completa. autoridade sanitéria.

demonstrado "Go Live"

com sucesso em |plena sob as condi¢bes | comercializagdo.
todas as condigdes | projetadas. “Live Product”

criticas

Fonte: ABNT (2015), DoD (2009) e EMBRAPII (2020).

Apesar da exemplificagdo para facilitar o entendimento do leitor, deve ser enfatizado
que ndo é tao simples formular um projeto e desenvolver um dispositivo, cada area e projeto
tem suas dificuldades que devem ser superadas com o decorrer do projeto. Além dos proprios
desafios encontrados para a criacdo do dispositivo, ainda existe um problema da existéncia ou
ndo de produtos ou patentes parecidas no mercado, com isto torna-se necessario a realizacdo

de uma busca de anterioridade.

4.1.2 Etapas propostas para a Busca de anterioridade

Apo0s a determinacdo preliminar do grau de TRL, pode-se seguir quatro etapas de
buscas com a possibilidade de verificar onde cada prontiddo tecnoldgica se encaixa. A
explanacdo detalhada das etapas a seguir se baseia ainda no exemplo de desenvolvimento de
um dispositivo a fim de tornar o entendimento palpavel para o leitor que ndo tenha

conhecimento aprofundado do universo patentario.

o Busca de similar ja existente

Nesta etapa verifica-se se ha no mercado produtos semelhantes ou iguais. Pode-se
realizar uma breve busca pelo google de big data (conjunto de dados) e depois analisar os
dados coletados ou pode ser seguido um caminho mais detalhado, indo para uma consultoria

focada no setor empresarial ou em exportagdes e importacdes, onde a busca pode ser feita no

Demonstragéo do | Conclusdo da validagdo da | Conclusdo de Estudos Clinicos Fase 2
protétipo  funcional | solugdo, dos requisitos do | e procedimentos de registro de Estudos

Sistema  totalmente | Fim do desenvolvimento do | Conclusdo de Estudos Clinicos Fase 3

Sistema ja operado | Software em uso. Aplicacdo | Sistemas de vigilancia pos-
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banco de dados COMEX STAT ou, que possui dados registrados desde 1997 (Alice, 2017).
Existem também outros bancos de dados como Penta-Trasaction, Descartes, etc.

Em caso de existéncia de produtos exatamente iguais e que estdo sendo
comercializados no mercado, a tecnologia ja estd em TRL9, onde sera analisado se a nova
mercadoria possui caracteristicas diferentes ou melhorias (RIBEIRO, 2018).

Também pode ocorrer o inverso, um produto ja estabelecido descer de nivel para se
adaptar ao novo tipo de mercado. Como por exemplo, tem-se as HAVAIANAS, uma sandalia
feita de borracha que foi desenvolvida e estd presente no Brasil desde 1962. Entretanto,
visando o mercado europeu, tal produto teve que mudar seu tipo de patente para adentrar
nesse novo mercado e ficou classificado 14 como modelo de utilidade.

o Busca de publicagdes cientificas

A seguinte etapa esta associada ao ramo académico, realizando uma busca entre
publicacBes de artigos, defesas de trabalhos de conclusdo de curso de graduacédo, projetos de
bolsistas de iniciacdo cientifica, qualificacdes de mestrado e doutorado ou cursos de
especializacdo, tudo isto para averiguar se o conhecimento j& encontra-se em dominio publico.
Tal busca, pode ser destinada a homepages de eventos ou bancos de dados de periddicos
cientificos, sendo os mais conhecidos Google Académico (Google Académico, 2023),
periddicos CAPES (CAPES, 2023), Scielo (Scielo, 2023), Web of Science (Clarivate, 2023),
Science Direct (Science Direct, 2023) e Scopus (Scopus, 2023).

Caso a ideia encontre-se no ramo das ideias ainda ndo exploradas, entdo pode-se
classifica-la como TRL1. Para que seja considerada TRL2, deve-se considerar trabalhos em
congressos e eventos ou pesquisa que ainda estd em fase alfa, ou seja, quando ainda esta na
fase de desenvolvimento do projeto, em que j& possui toda ideia conceitual, dados
experimentais preliminares, entretanto ainda ndo existe um esboco do produto final. Quando

trata-se de um dos primeiros trabalhos de uma linha de pesquisa, recebe a classificacdo TRL3.

o Busca de parcerias com empresas

A penaltima etapa consiste em avaliar a existéncia da interacdo academia — indudstria
ou a propria atuacdo da empresa como dona da pesquisa, seja ela no setor empresarial,
desenvolvedora ou fornecedora de tecnologia a empresas parceiras. Nesses casos, € de suma
importancia protocolar o projeto, mercadoria, produto ou conhecimento como propriedade
industrial, ou seja, realizar a peticdo da patente. A busca nesta etapa pode ser realizada pelo
INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), Projeto Piloto Patentes MPE
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(Microempresas) e o Projeto Piloto Patentes ICTs (Instituicdes de Ciéncia e Tecnologia).

Um exemplo de classificagdo no TRL5, conforme a RIBEIRO (2018) sdo os ensaios
pré-clinicos no setor farmacéutico, a validacdo de novas tecnologias na area de
nanotecnologia para smartphones e TVs (QLED — Quantum Dot Light Emitting Diode ou
diodo emissor de luz com pontos quanticos). Tais exemplos entdo no ramo de patentes de
invencédo e possuem cotitularidade academia-empresa devido ao aporte maior de tecnologia.
Outro nivel que abrange uma patente de invencdo e de cotitularidade é o TRL6. Aqui € onde
ocorre a fase beta em que os testes de protdtipos acontecem no dmbito industrial, como por
exemplo primeira fase de ensaios clinicos; testes de seguranca em dispositivos eletrénicos e
testes de produtos quimicos.

Ja o TRL7 e o TRL8 correspondem a fase em que ocorrem os testes finais do
“produto antes de estar finalizado para ser comercializado e quando estad pronto atinge o
TRLO.

o Busca de Propriedade Industrial

Basicamente consiste em uma busca detalhada sobre propriedade industrial, patentes,

marcas, desenho industrial e indicacdo geografica, ou seja, uma busca que engloba tudo que

uma propriedade industrial envolva e garante a protecdo de direitos.

4.1.3 Bases de patentes

As bases de patentes sdo uma parte importante na busca de anterioridade e, referindo-
se ao escopo da busca, pode-se iniciar estabelecendo uma estratégia de escolha de parametros
e critérios que deverdo estar presentes. O objetivo da busca, quais palavras-chave devem ser
utilizadas, uma ampla descrigéo e uso de sindbnimos, a combinacéo de palavras-chave e 0 uso
correto de conectores sdo exemplos de critérios a serem adotados ao acessar as bases de
patentes.

Referente ao banco de dados para esta busca, seja focando nas publicacGes cientificas
ou documentos tecnologicos, € possivel encontrar as bases de patentes e revistas cientificas

mais comumente utilizadas, como descritas a seguir:

. Esp@cenet — Escritério Europeu de Patentes (EPO — European Patent Office):
permite a pesquisa nos dados bibliograficos de patentes de diversos paises. Algumas das
patentes selecionadas podem ser vistas na sua forma integral, inclusive desenhos, com
possibilidade de obter suas patentes correspondentes. O acesso é gratuito (ESPACENET,
2023).
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. PATENTSCOPE® da Organiza¢cdao mundial de propriedade intelectual (WIPO -
World Intellectual Property Organization): possibilita o acesso a atividades e servicos
relacionados ao Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes (PCT). E mantido pela WIPO
e permite 0 acesso a pedidos de patente depositados via PCT, além de colecdes de alguns
paises, como o Brasil. O acesso € gratuito (WIPO-PATENTSCOPE, 2023).

. United States Patent and Trademark Office (USPTO): permite pesquisar pedidos de
patente concedidos nos Estados Unidos. A base possibilita a busca no texto completo das
patentes concedidas desde 1976 e 0 acesso as imagens dos documentos desde 1970. O acesso
é gratuito (USPTO, 2023).

. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI): o banco de patentes retne
documentacao referente as patentes depositadas no Brasil. O acesso é gratuito (INPI-
PATENTES, 2023).

. Derwent Innovation Index: ferramenta de busca de patentes que combina um banco
de dados que pode ser utilizado para localizar patentes contendo informacdes quimicas. E
atualizado semanalmente e contém mais de 16 milhdes de invencdes praticas desde o ano
1963. As informacdes de patente sdo coletadas com 41 autoridades emissoras de patente em
todo o mundo e sdo classificadas em trés categorias ou secfes: Quimica, Engenharia e
Eletroeletrdnica. O acesso ndo é gratuito (DERWENT, 2023).

. LATIPAT: base de dados com informacdes bibliograficas de documentos de patente
de diversos paises da América Latina, como Brasil, Argentina, México, Cuba, Chile, Uruguai,
Peru, etc. O acesso é gratuito (LATIPAT, 2023).

. Free Patents Online: servico gratuito que contém patentes norte-americanas e
patentes europeias (FREEPATENTS, 2023).

. Google Patents: servigo gratuito que contém patentes norte-americanas e/ou patentes
que tenham sido depositadas no escritério americano USPTO (GOOGLE PATENTS, 2023).

. Patentes Online: site gratuito de pesquisa de patentes registradas no Brasil. O
conteddo é atualizado semanalmente diretamente do INPI (PATENTES ONLINE, 2023).

. Industrial Property Digital Library (IPDL): oferece acesso publico aos boletins de

Propriedade Intelectual do Escritorio Japonés de Patentes (IPDL, 2023).

. Escritorio Japonés de Patentes (JPO): permite a pesquisa nos dados bibliograficos
dos pedidos de patentes no Japdo. O acesso € gratuito (JPO, 2023).

. Revista GEINTEC - Gestdo, Inovacdo e Tecnologias: esse periddico tem

publicacdes trimestrais on-line pelo sistema OJS (Open Journal Systems), consistindo em um
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tipo de sistema de acesso aberto para o gerenciamento de periddicos académicos e
publicacdes de revistas eletronicas, com Conselho Editorial Internacional e pareceres sigilosos.
A revista publica em tdépicos multidisciplinares, é dirigida a comunidade cientifica para
divulgacdo de artigos originais e resultados de pesquisas em Gestdo, Inovacéo e Tecnologias,
contribuindo para a difusdo, o didlogo e o intercAmbio de conhecimentos teodricos ou
aplicados.

. Revista Cadernos de Prospeccdo: a revista tem publicacfes trimestrais on-line pelo
sistema OJS de acesso aberto, com Conselho Editorial Internacional e pelo menos duplo
parecer sigiloso. A revista publica artigos de Propriedade Intelectual, Inovacdo e
Desenvolvimento, de Prospec¢des Tecnoldgicas de Assuntos Especificos e de Indicagdes
Geograficas. Os artigos compreendem estudos analiticos, estudos baseados em indicadores de
propriedade industrial, indicacbes geograficas, estudos de Propriedade Intelectual,

transferéncia de tecnologia, inovacao tecnoldgica e desenvolvimento.

4.2 Passos para peticdo da patente

A realizacdo da etapa zero (Busca de Anterioridade) deve garantir que trata-se de uma
pesquisa/produto inédita no mercado ou, caso seja proveniente de uma tecnologia ja existente,
apresente propostas de melhorias. Em seguida, a equipe de pesquisadores fica responsavel por
avaliar se a pesquisa atende aos trés principais fatores: novidade, inventividade e atividade
industrial. A etapa subsequente refere-se a confeccdo da carta-patente para ser entregue ao
orgdo responsavel na universidade, o NIT (Nucleo de Inovacdo Tecnoldgica).

O NIT é um 6rgdo diretamente responsavel para a promocéo e gestdo da propriedade
intelectual de uma universidade. E por este 6rgdo que é possivel 0 pesquisador interagir
diretamente com INPI, e desde 2004 tornou-se obrigatorio a existéncia de NITs em ICTs
(Instituicdes Cientificas, Tecnoldgicas e de Inovacdo), de acordo com a Lei n. 10.973, que
refere-se aos incentivos a inovacdo e a pesquisa cientifica e tecnoldgica no ambiente
produtivo para todas as instituicdes cientificas.

Na carta-patente é necessario incluir um relatorio descritivo contendo a busca de
anterioridade e descri¢do detalhada da invencédo para que seja analisado por um especialista na
area da pesquisa, um quadro reivindicatorio informando o que exatamente deseja-se proteger,
desenhos do projeto e resumo. Entdo, € agendada uma reunido interna no NIT, apos toda
formalizacdo dessa documentacéo, para que seja avaliada e autorizada a peticdo da patente ao
INPI, partindo assim para o requerimento de depésito e o pagamento da guia de recolhimento

da unido (GRU) relativa ao deposito.
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As principais etapas de patente a seguir serdo descritas de forma detalhada, baseado
em pesquisas na literatura e, principalmente, nas fontes mais atuais, INPI e Caderno de
Prospeccdo (SANTOS, 2023).

4.2.1 Deposito

A primeira etapa consiste na formalizacdo da documentacdo ja citada anteriormente,
ou seja, montar um relatério descritivo contendo o titulo da invencéo, descricao explicativa do
objeto, quais sdo as vantagens e qual o possivel TRL, descrever o que quer ser defendido. Em
caso de modelo de utilidade é obrigado conter o desenho do produto e, por fim, um resumo
para identificacdo do objeto.

Durante a fase de depoésito pode-se optar em requerer uma opinido preliminar (OP) do
INPI para revisdo antecipada do projeto, a fim de corrigir qualquer erro ou incoeréncia,
optando pelo uso da OP é necessario o pagamento de R$ 890,00 integro e caso tenha desconto
sera um pagamento de R$ 356,00 (Cotacdo de 2023) para o 6rgdo e no fim também ocorrera o
pagamento da peticdo de depdsito cujo valor muda de acordo com a anuidade (LEI N°
9.279/96).

4.2.2 Exame do pedido

O pedido de patente sera mantido em sigilo durante 19 (dezoito) meses contados da
data de depdsito. Da publicacdo de verdo constar dados identificadores do pedido de patente,
ficando copia do relatorio descritivo, das reivindicagdes, do resumo e dos desenhos a
disposicdo do publico no INPI, entretanto, tal publicacdo pode ser antecipada em caso de se
obter uma opinido preliminar (OP). Apds publicado na revista de propriedade intelectual
(RPI), no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depoésito, o depositante ou
qualquer interessado devem requerer ao exame de pedido, sob pena de arquivamento. Em
caso de arquivamento, 0 requerente podera requerer que o pedido de patente seja
desarquivado, dentro de 60 (sessenta) dias contados do arquivamento, mediante pagamento de
uma retribuicdo especifica, sob pena de arquivamento definitivo.

Apbs o requerimento do exame, deverdo ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta)
dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento:
. Objecdes, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessdo de pedido
correspondente em outros paises, quando houver reivindicacdo de prioridade;
. Documentos necessarios a regularizacdo do processo e exame do pedido.

Com o decorrer do exame técnico, sera elaborado o relatorio de busca e parecer relativo a:
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. Patenteabilidade do pedido;

. Adaptacdo do pedido a natureza reivindicada;
. Reformulacéo do pedido;

. Exigéncias técnicas.

Concluido todo o processo de do exame, a proxima etapa € o deferimento (LEI N° 9.279/96).

4.2.3 Deferimento

Apds a analise do examinador de patentes, sera dado o resultado de deferimento ou
indeferimento. Para cada tipo sera dado um tipo de cédigo com descri¢do de “despacho mais
dois digitos”, a descrigdo de cada tipo de codigo esta presente no INPI na pagina de servigos
de patentes. Alguns cddigos sdo: Deferimento — despacho 9.1; Indeferimento — despacho 9.2;

Caso seja solicitada uma manifestacdo do pedido antes da decisdo, tem-se o despacho
7.1; Ou podem ser feitas exigéncias (despacho 6.1) para reformulacéo do pedido, a fim de que
0 mesmo esteja em condigdes de receber a patente (LEI N° 9.279/96).

4.2.4 Concesséo

A patente sera concedida depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento da
retribuicdo correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente. Na carta-patente deverao
constar o numero, o titulo e a natureza respectivos, o nome do inventor, a qualificacdo e o
domicilio do titular, o prazo de vigéncia, o relatério descritivo, as reivindicacbes e 0s

desenhos, bem como os dados relativos a prioridade (LEI N°© 9.279/96).

4.2.5 Retribuigéo anual

Dentro dos primeiros trés meses de cada ano devera ser realizado o pagamento para
defesa do direito da patente, o pagamento sera feito pelos titulares da patente, e ocorrerad
independente de notificacdo do 6rgdo brasileiro. Em casos pedidos autorizados pela PCT
tambem tera um pagamento adicional para patentes internacionais. A cada trés anos da data do
depdsito sera paga uma nova retribuicdo anual.

A falta de pagamento da retribuicdo anual acarretara o arquivamento do pedido ou a
extin¢ao da patente (LEI N° 9.279/96).

4.2.6 Extin¢do da patente
Além de falta de pagamento, ha outros meios de extin¢do da patente, como: expiracdo do

prazo de vigéncia (15 anos para modelo de utilidade 20 anos para patente de invencdo);
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rentncia de seu titular ou pela caducidade (descumprimento das regras). Uma vez extinta a
patente, 0 produto cai diretamente em dominio pablico (LEI N° 9.279/96).
4.2.7 Restauracao

Pode ocorrer restauracdo de uma patente em caso de que o grupo titulante ou titular
fizerem um requerimento de restauracdo, dentro de trés meses, contados da notificacdo de
arquivamento do pedido ou extin¢do da patente, mediante pagamento de retribuicdo especifica
(LEI N°9.279/96).

4.3 Questionamentos

Por se tratar de um processo que ainda ndo tdo estabelecido na rotina académico-
cientifica como a divulgacéo cientifica por meio de artigos em revistas cientificas, € bastante
comum o surgimento de muitas davidas envolvendo patentes.
Apb6s uma longa e minuciosa pesquisa entre a literatura, foram coletadas diversas duvidas
sobre todo o contetdo do processo da patente, ddvidas estas que estdo presentes no INPI e em
alguns cadernos de prospeccdo. A seguir sdo apresentadas as principais duvidas

acompanhadas dos esclarecimentos pertinentes.

. O que néo pode ser patenteado?

N&do podem ser patenteadas: Técnicas cirlrgicas ou terapéuticas aplicadas sobre o
corpo humano ou animal; planos, esquemas ou técnicas comerciais de calculos, de
financiamento, de crédito, de sorteio, de especulacdo e propaganda; planos de assisténcia
médica, de seguros, esquema de descontos em lojas e também os métodos de ensino, regras de
jogo, plantas de arquitetura; obras de arte, masicas, livros e filmes, assim como apresentacdes
de informacdes, tais como cartazes e etiquetas com a imagem do dono; ideias abstratas,
descobertas cientificas, métodos matematicos ou inventos que ndo possam ser industrializados;
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 bioldgicos naturais.

. Como ¢ possivel depositar uma patente?

O pedido de patente devera ser depositado, exclusivamente, pela internet, através da
plataforma on line e-Patentes. Os protocolos de documentacdo entregue em papel (ha
recepcdo do INPI ou encaminhados por via postal) estdo suspensos pela Resolugdo INPI n°
251, de 02 de outubro de 2019.
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. Para patentear um produto € preciso apresentar prototipo?

N&o, pois o INPI ndo solicita prototipo.

. Uma vez feito o depdsito da patente junto ao INPI, o requerente ja podera
usufruir dos direitos de uma patente?

Ndo. O que o depositante possui € uma “"expectativa de direito” que somente se
confirmara caso venha a obter a patente. Caso o depositante esteja sofrendo prejuizos por
concorréncia desleal de alguém que esteja produzindo o mesmo objeto de sua invencéao, 0
depositante podera contatar tal concorrente notificando-o de que, caso o concorrente insista na
pratica desleal ele podera, quando obtiver a Carta-Patente, impetrar uma acdo judicial de
indenizacgdo por perdas e danos, que poderédo ser contabilizados a partir da data de publicacdo

do pedido de patente.

. Héa alguma forma de acelerar o exame do pedido de patente?

Embora ndo acelere o exame do pedido em si, a “Opinido Preliminar sobre a
Patenteabilidade” permite que a equipe depositante obtenha uma busca e uma avaliacéo
preliminar antecipada sobre seu pedido. Se o resultado da Opinido Preliminar for positivo,
indica que o pedido tem grandes chances de ser deferido e se tornar uma patente. Se for
negativo, permite que o depositante faca as modificacdes necessarias no pedido para aumentar

as chances do pedido ser deferido.

. Quem pode ser o titular e quais sdo os direitos conferidos ao titular da Patente?

O titular da invencdo pode ser pessoa fisica (inventor) ou juridica (inventores,
criadores, empregado, contratado); nacional ou estrangeira. J& a patente podera ser requerida
em nome proéprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionario ou por aquele a
quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestacdo de servi¢os determinarem que pertenca a
titularidade. Entretanto, quando se tratar de um projeto realizado conjuntamente por duas ou
mais pessoas, a patente podera ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeacéo
e qualificacdo das demais, para ressalva dos respectivos direitos — se dois ou mais autores
tiverem realizado a mesma invengdo ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito
de obter patente sera assegurado aquele que provar o deposito mais antigo,
independentemente das datas de invencdo ou criagdo. Qualquer interessado pode se opor ao

pedido.
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Porém, em relag&o aos direitos, a patente tende a conferir aos seus titulares o direito de
impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou
importar: produto objeto de patente; processo ou produto obtido diretamente por processo
patenteado; e de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem estes atos.
Também pode ocorrer casos de indenizacdo, inclusive em relacdo a exploragdo ocorrida entre

a data da publicacdo do pedido e a da concessdo da patente.

4.4 Indicativo de etapas para peticdo de uma patente

Apesar de ainda existir documentos presentes na literatura ou até mesmo leis e
informacdes no site do 6rgdo do INPI, ainda assim as informagdes sdo extremamente escassas,
segregadas, com pouco alcance, disponibilizada de forma ruim e até mesmo de dificil acesso
para quem nunca fez ou entrou em peticdo de patente.
Portanto, todo detalhamento realizado no decorrer deste documento mostrou-se necessario,
pois possui uma explicagdo mais clara do que fazer para realizar a peticdo, e a partir destes foi
possivel realizar um resumo sistematico sobre todo o processo, seja da prépria peticdo ou do
processo administrativo e burocratico.
A Figura 13 apresenta um fluxograma para peticdo de uma patente de acordo com as
informagdes relevantes coletadas ao desenvolver esse texto. nas fontes mais atuais, INPI e
Caderno de Prospeccao (SANTOS, 2023).
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Figura 13: Fluxograma indicativo de etapas para peticdo de uma patente
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Fonte: DIRETORIA DE PATENTES, 2015 (Adaptado).

De forma breve, a figura 13 indica 0 passo a passo iniciado com a busca de
anterioridade para que seja possivel a criacdo da carta-patente, logo depois vem o depdsito e
publicacgdo, e entre estas duas etapas, pode ser solicitado o servigo de OP. Se a OP possuir Viés
de deferimento, da-se continuidade ao pedido. Por outro lado, se a OP possuir viés de
indeferimento, os inventores serdo consultados, podendo assim desistir do pedido e finalizar a
tramitacdo, ou apresentar defesa. Caso apresentem defesa, esta é enviada ao Conselho de
Propriedade Intelectual (PI), que pode recomendar a continuidade, hip6tese na qual a
Universidade mantém o pedido, ou pode recomendar o abandono do pedido, hipétese na qual
a Direcdo do NIT sera consulta. A Direcdo do NIT pode discordar da opinido de abandono do
Conselho e decidir pela continuidade do pedido, hipdtese na qual a Universidade mantém o
pedido, ou pode concordar com a opinido de abandono do Conselho e decidir também pelo
abandono do pedido, assim finalizando todo o processo.

Caso ocorra uma OP favoravel ou a direcdo do o conselho de propriedade intelectual
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optar por dar continuidade a peticdo, entdo se dara inicio ao depdsito da patente e,
consequentemente, a tentativa de publicacdo. Ao passar pelo parecer técnico do INPI serd
obtido o resultado do deferimento. Caso seja indeferido, o pedido da patente pode ser
arquivado ou cancelado, entretanto os autores também podem recorrer a correcdo da patente
para resubmisséo. Caso seja deferido, entdo segue-se para a retribuicdo anual que deve ser
paga para obtencdo da patente, se ndo ocorrer o pagamento a patente é cancelada, ainda com
chances de defesa. Ocorrendo de forma correta, ap0s a validade da patente os autores poderdo
recorrer a restauracdo e assim pagando uma nova taxa, caso ndo queiram, entdo entrard em

dominio publico.

4.5 Processo administrativo

Uma vez compreendidas as etapas que constituem todo o processo de pedido de
patente, desde a busca patentdria a concessdo, 0s autores dardo seguimento as acgdes
compreendidas pelos TRLs a fim de obter o produto final patenteado.
A Figura 14 representa esse itinerario administrativo e sua respectiva legenda de forma mais
acessivel por meio de um esquema em escala temporal. De acordo com esse esquema se
verifica que ainda que a patente esteja com elevadas chances de ser concedida e com todas as
etapas concluidas de forma dindmica e positiva, ha que se considerar um tempo elevado entre
0 pedido e a concessdo, podendo chegar a 36 meses para obtencdo da resposta final, de acordo
com a previsdo do INPI (INPI, 2020). Caso ndo haja uma resposta dentro desse prazo,
estabelecido pelo proprio Instituto, ha uma perda de validade do pedido e sugere-se o pedido

de reconsideracgéo por parte dos autores.



Figura 14: Sequéncia de etapas do processo administrativo de peticdo de patente.
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Fonte: LEI N° 9279/96 (Adaptado).
A = Deposito (data do protocolo);

B = Publicacdo na RPI ou publicacdo antecipada;

C = Requerimento do Exame Técnico (prazo maximo 36 meses do depdsito);

D = Exigéncia publicada na RPI;

E = Parecer técnico publicado na RPI;

F = Cumprimento de exigéncia;
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G = Contestacdo/Manifestacao sobre parecer;

H = Deferimento publicado na RPI; | = Indeferimento publicado na RPI; J = Defesa contra

indeferimento

K = Arquivamento definitivo publicado na RPI;

L = Expedigdo da Carta Patente;

M = Concessao de Patente publicado na RPI;

N = Final de vigéncia da Patente (20 anos para Pl e 15 anos para MU);

O = Prazo para a manifestacdo de terceiros, e/ou subsidios a favor ou contra o processo de

patente; Modificacdo de relatorio, reivindicacdo, desenho e resumo;

P = Recurso contra o deferimento;

Q = Nulidade de Patente;

Rn= Anuidade (n = ano da Patente); Manutencéo do privilégio.

O caminho principal trata das letras A (Deposito), B (Publicacdo na RPI), C (Exame
técnico), H (Deferimento), L (Expedicdo), M (Concessdo) e N (Final de vigéncia). Caso tudo
ocorra corretamente este seria 0 possivel caminho para o depdsito de uma patente, ja as
ramificagbes sdo as possiveis intercorréncias, desde adiantamento da publicacdo na RPI
devido & opinido preliminar, manifestacdo de terceiros, indeferimentos, contestagdo, recurso e
até mesmo nulidade da patente. E a linha inferior, trata das anuidades que serdo feitas a partir

da data do deposito.
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5. CONCLUSAO

A coleta e a analise sobre os itinerarios para o depdsito de uma patente destacou a
caréncia de informacdes sobre o deposito da propriedade intelectual no ramo académico,
assim comprovando o papel crucial de uma esquematizacéo dos itinerarios para um pedido de
patente em uma universidade.

A protecdo intelectual proporcionada pelas patentes estimula e valoriza o ambiente de
pesquisa e desenvolvimento no ensino superior, desempenhando um papel fundamental na
transferéncia de tecnologia, beneficiando a parceria entre universidade, setor privado e
governo. Destacando também que tempo é um fator relevante no universo patentario e que
independente do nivel de maturidade tecnoldgica e resultados preliminares, ha que se investir
na associacdao das esferas competentes (Investigadores, Universidade e Governo) de forma
que solicitante, intermediario e concedente possam alinhar as a¢fes que corroboram para 0
progresso cientifico e tecnoldgico, além de impulsionar a inovacdo, competitividade e o
impacto das descobertas académicas a servico do pais.

Salientando ainda mais a necessidade de mudancas no ambito da Universidade Federal
de Alagoas, mudancas estas que podem comecar com a adi¢do de disciplinas obrigatérias e/ou
eletivas sobre o tema patente, palestras gratuitas organizadas pela reitoria ou pelo Nucleo de
Inovacdo Tecnol6gica (NIT) sobre como funciona uma patente, quais 0s tipos e como
funciona o 6rgao NIT e no que eles podem ajudar, uma divulgacdo maior dos 6rgaos presentes
na UFAL, uma maior busca de interatividade do NIT com os universitarios, aumentar a
facilidade para o acesso as informacdes e principalmente o aumento do incentivo a producgédo

de patentes aos pesquisadores.
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APENDICE

Glossério patentario

Patente - ¢ um documento formal expedido por uma reparticdo publica por meio do qual se
conferem e reconhecem direitos de propriedade e uso exclusivo para uma invengéo;

Prova de conceito - € 0 nome que se d& a demonstracéo da possibilidade de validacdo de uma
ideia;

Corpo de prova — um referencial para ensaio;

Invencdo — criagdo de algo de forma intencionada, para resolver um problema especifico ou
atender a uma demanda;

Inventor — aquele que inventou ou criou algo novo;

Fase Alfa — fase de testes preliminares;

Fase Beta — fase de testes com amostras reais; Deferimento — a¢do de conceder ou outorgar;
Indeferido — rejeicdo do pedido;

Homologado — Confirmado, aprovado; Concessao — consentimento, permissao; Extincdo —
expiracdo ou rendncia da patente;

Patenteabilidade — titulo temporério para uma inven¢do; Retribuicio — pagamento por
trabalhos ou servigos prestados; Dep6sito — ato ou efeito de depositar;

Ambiente relevante — ambiente para testes analiticos;

Ambiente operacional — ambiente de testes mais proximo do real.



