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Exemplo: 

Capítulo I 

Das Invenções 


Introdução 


1 . 1 U ma i nvenção deve apresentar caráter técn ico e rea l izáve l em a lg u m  campo 

tecno lóg ico .  Em conform idade com a I nstrução Normativa n ° 030/20 1 3  é necessário que  a 

i nvenção esteja inserida em u m  setor técn ico, resolva u m  problema técn ico ,  e possua efeito 

técn ico .  Ass im , é necessário que o ped ido evidencie o caráter técn ico do problema a ser 

resolv ido ,  da solução proposta e dos efeitos a lcançados . 

Requisitos Básicos 

1 .2 Existem três req u is itos básicos para a patenteab i l idade de uma i nvenção : 

( i )  ap l i cação ind ustria l ; 

( i i )  novidade;  e 

( i i i )  atividade i nventiva . 

Estes requ is itos devem ser averiguados na ordem acima apresentada .  Caso o ped ido 

não apresente um dos requ is itos , não se faz necessário examinar os demais . Pode haver 

casos em que o exami nador j u lgue necessário ava l ia r  os demais req u is itos , no sentido de 

exauri r  o exame da i nvenção como um todo .  

Antes de afer ir os  três requ is itos de patenteab i l idade acima de l ineados, o exami nador 

deve identificar  se a matéria re iv ind icada ,  cons iderada como um todo ,  i nc ide nos art igos 1 O e 

1 8  da LPI, segu indo as orientações apresentadas nos itens das matérias que  não são 

consideradas i nvenção e das i nvenções não patenteáve is destas Diretrizes . 

Matérias que não são consideradas invenção 

Descobertas, Teorias Científicas e Métodos Matemáticos - Inciso I do artigo 1 O da LPI 

Descobertas 

1 .3 Se uma nova propriedade de um produto é encontrada ,  ta l propriedade é considerada 

mera descoberta que não é considerada i nvenção . U m  prod uto que apresente aquela 

propriedade ,  conferi ndo-l he uma ap l icação prática , pode ser cons iderado i nvenção . 



Exemplo: 

Exemplo 

Exemplo 

Exemplo 

A descoberta que um material conhecido em particular é apropriado para suportar choque 

mecânico não é considerada invenção. No entanto, um dormente ferroviário feito deste 

material poderia ser considerado invenção. 

1 .4 Prod utos ou processos não b io lóg icos encontrados na natu reza , ta is como m inerais 

natu rais e e lementos qu ím icos , não são considerados i nvenção , por serem uma descoberta , 

a inda que  de la isolado .  

1 .5 Para questões envolvendo produtos e processos b io lóg icos encontrados na natu reza , 

v ide o d isposto nesta D i retriz a respe ito do i nciso IX do art igo 1 O da LP I ,  bem como a 

Resolução no  1 44/20 1 5 . 

Teorias C ientíficas 

1 .6 Estas são uma forma mais genera l izada de descobertas ,  e o mesmo pri ncíp io 

apresentado no item descobertas destas D i retrizes se ap l ica .  

A teoria física de semicondutividade não é considerada invenção. Entretanto, novos 

dispositivos semicondutores e processos para a manufatura dos mesmos podem ser 

considerados invenção. 

Métodos Matemáticos 

1 . 7  U m  método que resolva um prob lema exc lus ivo do campo da matemática (p .ex . , 

deduções, operações , solução de equações, etc . )  não é considerado i nvenção , uma vez q ue 

não constitu i solução para um prob lema técn ico .  Entretanto ,  métodos que ut i l izem conce i tos 

matemáticos para sol uc ionar um prob lema técn ico i nserido em um campo técn ico são 

considerados i nvenção desde que não i nc idam em outros i ncisos do Art .  1 O .  

1 :  

Um método rápido de divisão não seria considerado invenção, mas uma máquina de calcular 

construída para tal pode ser considerada invenção. 

2: 

Um método para desenvolver filtros elétricos, embora faça referência a uma equação 

matemática, é considerado invenção, pois constitui a solução de um problema técnico. 

3: 

Um método para criptografarldecifrar comunicações eletrônicas pode ser considerado como 

um método que resolve um problema técnico, mesmo que seja essencialmente baseado em 

um método matemático. 
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Concepções Puramente Abstratas - Inciso 11 do artigo 1 O da LPI 

1 .8 Tudo aq u i l o  que existe apenas no p lano das ide ias ,  sem qua lquer imp lementação 

prática viáve l , constitu i ide ia ,  concepção puramente abstrata e, por conseg u i nte , não é 

considerado i nvenção de acordo com o d isposto no inciso 11 do art igo 1 0  da LP I .  Como 

concepções puramente abstratas,  estas igua l mente não possuem sufic iência 

descrit iva . Métodos que se referem a uma seq uência de ações para solução de um 

prob lema técn ico não são entend idos como puras abstrações .  

Considere a ideia de um carro invisível. Como ideia não realizável por um técnico no 

assunto, trata-se de uma concepção puramente abstrata e, portanto, não é considerada 

invenção. Se o inventor vier a descrever um modo capaz de implementar tal veículo, tal 

realização poderá ser objeto de patente. 

Esquemas, Planos, Princípios ou Métodos comerciais, contábeis, financeiros, 

educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização- Inciso 111 do artigo 1 O da LPI 

1 .9 Os itens contidos no inciso 111 do art igo 1 0  da LP I ,  mesmo quando uti l izarem meios 

técn icos ou tenham uti l idade prática não serão cons iderados invenção.  O examinador deve 

identifi car se a matéria re ivi nd icada,  cons iderada como u m  todo ,  soluciona prob lemas 

comercia is ,  contábe is ,  fi nance i ros, educativos , pub l icitários , de sorte io e/ou de fisca l i zação, e 

não um problema técn ico .  

Criações que incidem no inciso 111 do artigo 1 O da LPI incluem: (i) análise de mercado, 

leilões, consórcios, programas de incentivo, métodos do inciso 111 do Art. 1 O envolvendo 

pontos de venda (POS "Point of Safe '); transferência de fundos - através de uma rede 

bancária ou caixa eletrônico, o qual, entre suas etapas funcionais, inclui cálculos cambiais e 

de taxas de serviço; métodos bancários, processamento de impostos, seguros, análise de 

patrimônio, análise financeira; métodos de auditoria, planejamento de investimentos, planos 

de aposentadoria, convênios médicos, métodos de compras on-line; método de vendas de 

passagens aéreas pela internet, entre outros. 

1 . 1 O O fato de um método ser ap l icado à área fi nance i ra não necessariamente s ign ifica o 

enquadramento do mesmo como método fi nance i ro .  Há que se ava l iar  a matéria re ivind icada 

como um todo e se a mesma reso lve um prob lema de natu reza técn ica .  
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U m  método q ue rea l ize a identificação de uma nota bancária pelo seu padrão de imagens ,  

cores e textos é considerado i nvenção , por resolver um prob lema técn ico ,  a inda que o 

método esteja especificamente adaptado a uma nota bancária .  Neste caso o prob lema 

técn ico d iz  respeito à identificação e contagem de objetos , o que  não se configura como 

método finance i ro .  

1 . 1 1  Da mesma forma ,  um método que  proporc iona uma so lução técn ica (não fi nance i ra )  

para um prob lema técn ico é cons iderado i nvenção . 

1 :  

U m  método de operação de uma máq u i na bancária ,  caracterizado pelas etapas de le itura d o  

cartão do usuár io ,  identificação e comparação de uma senha com a s  i nformações do cartão 

é cons iderado i nvenção . O prob lema técn ico solucionado é a autent icação do usuár io .  

2: 

U ma sol ução referente a protocolos de comun icação ou cri ptografia ap l icada em contas 

bancárias ou conversão de formatos de dados, também pode ser cons iderada i nvenção . 

Obras Literárias, Arquitetônicas, Artísticas e Científicas ou Qualquer Criação Estética 

- Inciso IV do artigo 1 O da LPI 

1 . 1 2  U ma criação estética por defi n i ção se re laciona a um art igo que apresenta outros 

aspectos não técn icos , cuja apreciação é essencia lmente subjetiva , e desta forma não é 

considerada i nvenção . 

Uma pintura ou escultura . 

1 . 1 3  Se , entretanto , o art igo também apresenta características técn icas,  o mesmo pode ser 

considerado i nvenção . 

Uma banda de rodagem de um pneu. 

1 . 1 4  O efe ito estético não é levado em conta na ava l iação de uma i nvenção, nem em um 

prod uto nem em uma re ivi nd icação de processo . 
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Um livro reivindicado somente em termos do efeito artístico ou estético do seu conteúdo de 

informação, de seu layout ou de sua fonte de letra, não seria considerado invenção, e nem 

uma pintura definida pelo efeito estético de seu tema ou pelo arranjo de cores, ou pelo estilo 

artístico, tal como o impressionismo. 

1 . 1 5  Apesar d isso , se um efe i to estético é obtido por uma estrutu ra técn ica ou outros me ios 

técn icos , embora a criação estética por s i  só não seja considerada i nvenção , os me ios para 

sua obtenção podem sê-lo .  

1 :  

Um tecido com uma aparência atrativa, obtido por meio de uma estrutura e m  camadas não 

previamente usada para este propósito, pode ser considerado invenção. 

2: 

Um processo de encadernação ou colagem de um livro poderia ser patenteável, mesmo que 

também apresente efeito estético, assim como similarmente uma pintura definida pelo tipo 

de tecido, ou pelos corantes ou aditivos usados. 

1 . 1 6  U m  processo para produz i r  uma criação estética também pode ser cons iderado 

i nvenção . 

1 :  

Um diamante pode apresentar uma forma estética particular (não considerada invenção), 

produzida por um processo técnico novo. Neste caso, o processo pode ser considerado 

invenção. 

2: 

Um processo para a lapidação de um diamante pode ser considerado invenção, 

independente do fato de a forma do diamante resultante apresentar apenas características 

estéticas, as quais não são consideradas como uma invenção. 

3: 

Uma nova técnica de impressão para um livro resultando em um layout particular com efeito 

estético pode ser considerada invenção, juntamente com o livro obtido como um produto 

daquele processo. 

Programa de computador em si - Inciso V do artigo 1 O da LPI 

1 . 1 7  O prog rama de computador em s i ,  de que trata o i nciso V do art igo 1 O da LPI, refere-se 

aos e lementos l itera is  da criação, ta is  como o cód igo objeto ou o cód igo fonte , entend ido 

como conj unto organ izado de instruções escrito em l i nguagem natu ra l  ou cod ificada .  
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Enquanto conjunto de instruções , cód igo ou estrutu ra ,  o programa de computador em s i  é 

objeto de d i re ito autora l e ,  portanto não é cons iderado i nvenção , não sendo objeto de 

proteção por  patente por  ser  mera expressão autora l  de um programador para uma solução 

técn ica .  

1 . 1 8  Convém ressaltar que  um método cons iderado i nvenção (não incide no Art .  1 O da LP I )  

pode v i r  a ser im plementado por programa de computador.  Neste caso , ta l método pode ser 

objeto de proteção patentária ,  enquanto o programa de computador em s i  (cód igo fonte) ,  

pe lo  qua l  se dá sua implementação,  é objeto de proteção autora l .  

1 . 1 9  Mesmo que  o cód igo fonte sofra mod ificações, e ta is  mod ificações porventu ra 

acarretem efeitos técn icos, esse cód igo não é cons iderado i nvenção, mas s im objeto de 

d i re i to autora l .  Se um programador "A" uti l iza conceitos de prog ramação d ist i ntos de um 

prog ramador "B "  para implementar o mesmo método e chega de forma independente a um 

prog rama d isti nto ,  ta l programa a inda seria objeto de proteção apenas por d i reito autora l .  

1 .20 O fato de um método ser implementado por programa de computador  é i rre levante para 

o enquadramento do mesmo no art igo 1 O da LP I .  

Apresentação de informações - Inciso VI do artigo 1 O da LPI 

1 .2 1  Qua lquer criação caracterizada somente por seu conteúdo informaciona l , ta l como 

música ,  texto , imagem e dados é cons iderada apresentação de i nformação . 

1 :  

A apresentação das i nformações contidas em uma b u l a  de med icamento n ã o  é cons iderada 

i nvenção . 

2: 

A atribu ição de d iferentes cores a d iferentes pesos usados em hal teres é cons iderada 

apresentação de i nformações . 

3: 

A mera d ivu lgação de i nformações em pa i néis afixados no vid ro trasei ro de um ve ícu lo ,  sem 

qua lq uer fu nc ional idade ,  configura apresentação de i nformações.  Entretanto ,  pa i né is q ue 

tratem de uma pel ícu la específica que preserva a v is i b i l idade do motorista , é matéria 

considerada i nvenção . 
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1 .22 No caso de interfaces g ráficas com o usuário uti l izadas em computadores, os aspectos 


que  d izem respe ito apenas ao seu conteúdo i nformacional  não são cons iderados invenção 

por i nc id i r  no i nciso VI  do art igo 1 O da LP I .  

A matéria p le iteada em uma reivi nd icação que define  uma i nterface gráfica que trata da 

d isposição dos ícones na te la ,  sem q ua lquer  efe i to técn ico ou fu nc iona l idade,  é cons iderada 

apresentação de i nformação . 

1 .23 Por outro lado ,  o método associado aos aspectos fu ncionais de ta is i nterfaces pode ser 

considerado i nvenção . 

Re ivi nd icação q ue trate de i nterface gráfica que associa anotações pessoa is com trechos do 

docu mento por meio de tags XM L pode configurar  uma solução técn ica cons iderada 

i nvenção . 

Regras de Jogo - Inciso VIl do artigo 1 O da LPI 

1 .24 Reg ras de jogo não são consideradas i nvenção por constitu í rem a solução de um 

problema não cons iderado como técn ico ,  por exemplo ,  um método de solução de palavras 

cruzadas . A automatização de uma reg ra de jogo, i nventiva ou não, não mod ifica o fato de 

que  se trata de uma regra de jogo .  

1 .25 Nos ped idos de patentes de jogos devem ser e l im i nadas do quadro re ivi nd icatório 

qua isquer referências às regras do jogo, que mu itas vezes aparecem m isturadas com 

descrições de caráter técn ico do ped ido de patente . Jogos de tabu le i ro poder iam ser 

patenteados caso apresentassem ,  a lguma nova d isposição ou formato , ta is  como recessos 

ou reentrâncias que faci l itassem a fixação das peças,  ou pés para evitar  que o tabu le i ro 

escorreg ue ou que se adapte ao uso em ambientes externos como a pra ia ,  bem como,  

d ispos ições que perm item a dobra do tabu le i ro para acond ic ioná- lo em u m  menor espaço , 

são passíve is  de proteção .  
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Técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de 

diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal - Inciso VI I I  do artigo 1 O da 

LPI 

Visão Geral 

1.26 De acordo com o i nciso VI I I  do art igo 1 0  da LP I ,  métodos terapêut icos , 

operatórios/ci rú rg icos ou de d iagnóstico para ap l icação no corpo hu mano ou de an i mais não 

são cons iderados i nvenção . 

Método 

1 .27 Metodos terapêut icos são aque les que visam à cu ra e/ou a prevenção de uma doença 

ou d isfu nção do corpo h umano ou an ima l , ou a l ív io de s i ntomas de dor, sofri mento e 

desconforto , objetivando restabelecer ou manter suas cond ições normais de saúde. Métodos 

caracterizados pela dosagem e/ou posologia de um med icamento para tratamento ou 

prevenção de uma doença também se enquadram como métodos terapêuticos . 

1 .28 Ass im ,  os métodos de terap ia  rea l izados dentro ou fora do corpo não são 

considerados i nvenção . 

1 :  

Método de tratamento contra ectoparasitas, tal como piolhos, pulgas, sarnas e carrapatos. 

2: 

Métodos de tratamento de retina utilizando laser. 

3: 

Método para tratar um paciente através de diálise extracorpórea ou um método de filtragem, 

no qual o sangue filtrado é retornado para o corpo no final do processo. 

1 .29 Os seg u i ntes formatos de re ivi nd icações são cons iderados como métodos 

terapêut icos:  o tratamento de cond ição médica Y caracterizado pela ad min istração da 

substância X; o uso da substância X caracterizado por ser para tratar uma cond ição 

méd ica Y. "Substância X para uti l ização em método terapêutico" ou "Su bstância X para uso 

no tratamento da cond ição méd ica Y" também são considerados métodos terapêuticos . No 

entanto ,  as re ivi nd icações no formato convenciona lmente chamado de fórmu la  su íça "Uso 

de um composto de fórmu la  X, caracterizado por ser para preparar um med icamento para 

tratar a doença Y" não são cons ideradas método terapêut ico .  
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1 .30 Embora tanto a prevenção e a cura de doenças sejam cons iderados como métodos 

terapêuticos, deve haver uma l i gação d i reta entre o tratamento e a cond ição a ser tratada ou 

preven ida .  Nesse sentido ,  métodos de h ig iene não são considerados terapêut icos , embora 

possam resu lta r  numa redução da incidência de i nfecção .  Da mesma forma ,  métodos 

puramente cosméticos não são considerados como terapêut icos . Contudo ,  se o método 

cosmét ico estiver d i retamente re lacionado com a prevenção ou cu ra de uma enfermidade ,  ta l 

método será enquadrado como tendo um caráter terâpêutico associado e ,  portanto , não 

considerado i nvenção . 

1 .3 1  Métodos de tratamento que não apresentam caráter terapêut ico :  

1 :  

Método para aumentar a produção de lã caracterizada por administrar o composto X a 

ovelhas; 

2: 

Método para hidratar a pele humana caracterizado por aplicar a composição Y à pele 

humana para fins estéticos - nesse caso, não há indicativo no pedido ou no estado da 

técnica de que a composição e o método de hidratação também possam ser usados para 

prevenção/tratamento de alguma doença de pele. 

1 . 32 No entanto , existem a lguns casos nos q ua is os métodos podem ter s imu ltaneamente 

caráter terapêut ico e não-terapêutico . Se o efe i to não-terapêutico é i nd issociáve l do efeito 

terapêutico ,  ou mesmo se é apenas uma conseq uência secundária da terap ia ,  a matéria não 

é cons iderada i nvenção . Ass im ,  métodos para a remoção da placa denta l ,  ou imped i r  a 

formação de p lacas ,  são cons iderados terapêut icos , uma vez que o efe ito terapêutico 

i nerente de remover a p laca não pode ser separado do efe ito puramente cosmético de 

melhorar  a aparência dos dentes.  Da mesma forma ,  no caso de tratamentos de an i mais em 

que  há au mento na produção de carne ou outro benefício industria l  como uma conseq uência 

i nevitáve l da  cu ra ou profi lax ia de uma pato log ia do an ima l ,  não é possível d issociar  o efeito 

terapêutico .  

1 .33 Por  outro lado ,  métodos de redução de pelos do corpo podem ser  ut i l izados por 

razões puramente estét icas ou no tratamento de h i rsut ismo ( i . e .  pode-se d issocia r  o caráter 

terapêut ico ,  uti l izando uma l i m itação negativa para excl usão do h i rsut ismo ) ,  podendo ser 

pass íveis de proteção . 



operatório c irú rgico 

d iagnóst ico 

Método ou 

1 .34 Todo método que reque i ra uma etapa operatória ,  ou uma etapa i nvasiva no corpo 

hu mano ou an ima l  é cons iderado como método operatório ,  incid i ndo naq u i lo que o art igo 1 O 

(VI I I )  estabelece não ser i nvenção . 

1 .35 Por defi n ição,  processos operatórios desti nados a cu rar  doenças são d i tos métodos 

c i rú rg icos ou ci ru rg ia .  A ci ru rg ia  pode ser d i recionada para a cu ra de doenças ou profi laxia ,  

como por  exemplo ,  se o apênd ice ou as amígda las são removidos antes do aparecimento de 

qua lq uer doença a e les associados, ass im como métodos operatórios q ue não apresentem 

caráter terapêut ico, ta l como,  c i ru rg ia  com fi na l idade estética . Da mesma forma ,  métodos 

que defi nem a inserção ou implantação de d ispositivos por me ios c irú rg icos também não são 

considerados i nvenção . 

1 .36 Além d isso , também serão considerados métodos operatórios os métodos i nvasivos 

ta is como endoscop ia ,  pu nção,  ap l icação de i njeção , excisão e cateterismo.  Da mesma 

forma ,  um método para a implantação do embrião, bem como i nsem inação artific ia l  in vivo, 

será considerado um método operatório ,  i ndependentemente de sua fi na l idade.  

Método de 

1 .37 O d iagnóstico é a determ inação da natu reza de uma cond ição méd ica ,  gera lmente por 

meio da i nvestigação da sua h istória ,  etio log ia e s i ntomas e ap l icação de testes .  

1 .38 O método de d iag nóstico envolve uma série de passos q ue cond uzem para a 

identifi cação de uma cond ição cl ín ica ,  que  inc luem etapas de aná l ise e i nterpretação dos 

dados obtidos .  Quando são para a ap l icação no corpo humano ou an ima l , não são 

considerados i nvenção de acordo com o d isposto no i nciso VI I I  do art igo 1 0  da LP I .  

1 .39 Um método d e  d iagnóstico para ap l icação n o  corpo humano o u  an ima l  i ncide no 

i nciso VI I I  do artigo 1 O da LPI quando atende aos segu i ntes critérios : ( i )  possu i  ap l icação 

d i reta no corpo humano ou an ima l ,  como por exemplo ,  no caso da determinação de 

cond ições a lérg icas por exame de d iagnóstico ap l icado no corpo , ou necessita da presença 

ou da participação do paciente para sua i nterpretação ; e ( i i )  perm ite a concl usão do estado 

c l ín ico do paciente ,  ou ind icam d iversos estados cl ín icos prováve is ,  apenas baseando-se no 

processamento , aná l ise ou i nterpretação de dados, i nformações e/ou resu ltados de exames 

c l ín icos associados ao paciente. 
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1 .40 São citados a lguns exemplos de re ivi nd icação de métodos de d iagnóstico que não 

são cons iderados i nvenção.  

1 :  

Método de diagnóstico automatizado de um paciente, caracterizado pelo fato que 

compreende as etapas de: 

(i) examinar o paciente para proporcionar pelo menos um primeiro elemento de 

sintoma tendo um primeiro grau relativo de importância para o sintoma; 

(ii) examinar o paciente para proporcionar pelo menos um segundo elemento de 

sintoma tendo um segundo grau relativo de importância para o sintoma; 

(i) aplicar os graus relativos de importância para os sintomas, de modo a obter um 

escore de diagnósticos para a conclusão de uma condição médica. 

2: 

Método de diagnóstico de doenças oclusivas em pacientes, caracterizado pelo fato de 

que compreende: 

(i) estabelecer dados básicos separados de tamanho e medições de ângulo das 

marcações da harmonia facial e valores compilados a partir de um grupo de 

faces; 

(ií) acessar as características faciais do paciente, dispor marcações nas estruturas 

faciais, e medir o tamanho e ângulo do rosto do paciente; 

(ííí) comparar os valores de marcações medidos e as medições de ângulos e valores 

dos pacientes aos dados básicos correspondentes. 

Tal método cons iste em compi lar  e estabelecer dados pad rão sobre med ições facia is ,  

d ispondo e real izando marcações nos pacientes , e comparar os dados para o 

estabelec imento de um d iagnóstico , sendo,  portanto , ap l icado no corpo h u mano e 

necessitando do paciente para sua interpretação . 

1 .4 1  Os métodos cons isti ndo de testes in vitro, rea l izados em amostras de sangue ou 

outros tecidos removidos do corpo , são, por conseg u i nte , cons iderados i nvenção , seja 

porque  não são ap l icados no corpo hu mano ou an ima l ,  seja porque não concl uem quanto ao 

estado cl í n ico do paciente . Por outro lado,  os métodos de d iagnóstico podem incl u i r  

etapas in vivo e in vitro. Nesses casos , s e  o método re ivi nd icado i ncl u i  etapas técn icas 

rea l izadas in vivo, que sejam ind issociáve is da etapa in vitro, o método como um todo será 

considerado como sendo ap l icado sobre o corpo e ,  portanto , não cons iderado i nvenção . 

Além d isso , o tratamento de tecidos,  cé l u las ou fl u idos corporais depois destes terem s ido 

removidos do corpo h u mano ou an ima l , ou métodos sobre e les ap l icados, ta is como,  

métodos in vitro são cons iderados passíveis de proteção.  Nessa situação têm-se os 
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métodos de med ição de enzi mas e g l i cose no sangue ,  hemograma,  testes de soro log ia ,  


dentre outros . 

1 .42 Ad ic ionalmente , não são cons iderados métodos de d iagnóstico os métodos de 

obtenção de i nformações do corpo humano ou an ima l ,  quando os dados coletados 

representem meramente um resu ltado i ntermed iário que ,  por s i  só, não são sufic ientes para 

uma decisão q uanto ao d iagnóstico . Portanto , são pass íveis de proteção . 

Métodos de obtenção e/ou processamento de imagens de raios X, ressonância magnética, 

além de processamento de sinais fisiológicos, tais como, eletrocardiogramas e 

eletroencefalogramas, para a obtenção de dados de um paciente. 

O todo ou parte dos seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na 

natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de 

qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais - Inciso IX do artigo 1 O 

da LPI 

1 .43 O todo ou parte dos seres vivos natu ra is  e materia is b io lóg icos encontrados na 

natu reza - a i nda que de la isolados, ou prod uzidos de forma s intética que possuam 

correspondentes de ocorrência natu ra l ,  não havendo como d isti ngu i- los dos natu rais - são 

considerados prod utos b io lóg icos natu ra is ,  e não serão cons iderados como i nvenção, pois 

i nc idem no art .  1 O ( IX) da LP I .  

1 .44 Para re ivi nd icações d e  processo ,  como processos , métodos , usos , ap l icações,  entre 

outros , o d isposto no inciso IX do art igo 1 O da LP I  refere-se un icamente a processos 

biológicos naturais, d ispondo que estes não são considerados i nvenção . Quando o processo 

re ivind icado envolve todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos 

encontrados na natureza, inclusive o genoma ou germoplasma, mas não cons iste em um 

processo biológico natural, não  há nen hum imped imento para a sua  patenteabi l idade de 

acordo com o d isposto no inciso IX do art igo 1 O da LPI. Dessa forma ,  o processo que ut i l iza 

um prod uto natu ra l  representa o resu ltado de uma i ntervenção humana e é considerado 

i nvenção . 

O processo clássico de obtenção de plantas ou animais não é invenção. Do mesmo modo, 


processos que possuam somente etapas que mimetizem eventos que ocorram na natureza, 




Exemplo 

Exemplo 

não são considerados invenção. Em contraste, os métodos baseados na engenharia 

genética, onde a intervenção técnica é significativa, são considerados invenção. 

Invenções não patenteáveis -Artigo 1 8  da LPI 

O que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde 

públicas - Inciso I do Artigo 1 8  da LPI 

1 .45 I nvenções podem ser cons ideradas como não patenteáveis quando for necessário 

evitar a exploração em seu território ,  de modo a proteger  a ordem púb l ica ou a mora l idade,  

i ncl us ive para proteger a v ida ou a saúde humana ,  an imal  ou vegeta l  ou para preven i r  sérios 

prej u ízos ao meio amb iente ,  desde que esta determ inação não seja fe ita apenas por que a 

exploração é pro ib ida por sua leg is lação . 

1 .46 Qua lquer  i nvenção cuja exploração comerc ia l  seja contrár ia à ordem púb l ica ou mora l  

é especificamente excl u ída  de patenteab i l idade .  I sto v isa negar proteção a i nvenções t íp icas 

de i nduzir caos ou desordem púb l ica ,  ou que levem comportamento cri m inoso ou outro 

gera lmente ofensivo ,  apesar desta provisão ser invocada somente em casos raros. U ma 

carta bomba é um exemplo .  A s imples poss ib i l idade de abuso de uma i nvenção não é 

suficiente para negar proteção patentária ,  se a i nvenção puder ser exp lorada de um modo 

que não infri nge a ordem púb l ica e a mora l .  

1 .47 Deve-se ter especia l  atenção a ped idos nos qua i s  a i nvenção tem uso tanto ofensivo 

como não ofensivo .  

1 :  

Em um processo para a abertura de cofres de segurança, o uso por um meliante é 

considerado ofensivo, mas não para o uso por um chaveiro em uma situação de 

emergência. Neste caso, não deve haver objeção. 

2: 

U ma re ivi nd icação de uma máqu ina  de cópias com precisão aperfeiçoada de reprod ução 

não se enquadra no art igo 1 8  da LPI como algo contrário à ordem púb l ica a i nda que possa 

se prestar a uso na fa ls ificação de d i n he i ro .  

1 .48 A b iotecnologia é um campo tecnológ ico gerador de i nvenções que  podem levanta r  

questões morais e de ordem púb l ica .  O patenteamento dessas i nvenções é recusado de 
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acordo com o d isposto no inciso I do art igo 1 8  da LP I .  Como exemplos não-exaust ivos , 

temos: 

( i )  processos de c lonagem do ser humano ;  

( i i )  processos de mod ificação do genoma h u mano que ocasionem a mod ificação da 

ident idade genética de cé l u las germ inativas h umanas;  e 

( i i i )  processos envolvendo an ima is  que  ocas ionem sofrimento aos mesmos sem que 

nenhum benefício médico su bstanc ia l  para o ser  humano ou an ima l  resu lte de ta is  

processos . 

As substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem 

como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos 

processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do 

núcleo atômico - Inciso I do Artigo 1 8  da LPI 

1 .49 Os métodos de fissão ou fusão nuclear em s i ,  ass im como seus prod utos , não são 

patenteáveis de acordo com o inciso li do Art .  1 8  da LP I .  Entretanto ,  podem ser patenteados 

os processos ou métodos que envolvam materia is rad ioativos mas que não compreendam a 

transformação do núcleo atôm ico .  

1 :  

Um método para a separação de deutério e trítio a partir de uma massa de hidrogênio (que 

já contém esses isótopos) seria patenteável. O fato de um método ser aplicado à engenharia 

nuclear, por exemplo em um reator ou acelerador de partículas, não necessariamente 

significa que o mesmo esteja em desacordo com o referido inciso. 

2: 

Um método de confinamento magnético pode ser utilizado tanto para a produção de 

condensados de Bose-Einstein (não vedados pelo inciso) quanto para produção de 

substâncias por fusão nuclear (vedadas pelo inciso) . Nesse caso, o examinador deve 

identificar o problema técnico a ser resolvido e verificar se o pedido em questão pleiteia, 

direta ou indiretamente, o processo de fusão ou de fissão em si (vedado pelo inciso), ou se 

tem por objetivo as tecnologias associadas ao confinamento, à geração de energia a partir 

do aproveitamento de partículas ou do calor emitidos na reação nuclear, a materiais de 

contenção (não vedados pelo inciso) . 

1 .50 Ademais ,  cabe ressaltar  que  o inciso em q uestão não veda o patenteamento de 

d isposit ivos , máqu i nas,  eq u i pamentos ou arranjos associados à tecnolog ia nuclear. O 

supracitado confi namento magnético pode ser rea l izado a parti r de um arranjo experi menta l  
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que  poderá ser patenteado. Da mesma forma ,  outros exemplos destas tecnologias são os 

eq u i pamentos de detecção de partícu las e rad iação e letromagnética ,  bombeamento de 

gases , câmaras e bombas de vácuo ,  sensores , s istemas de contro le ,  etc . 

1 .5 1  Outros exemplos de matérias que são vedadas de acordo com o d isposto no i nciso 1 1  

d o  art igo 1 8  d a  LPI são citados a segu i r. 

1 :  

Método de enriquecimento de isótopos radioativos e m  que a excitação dos núcleos é feita 

por elétrons e fótons de alta energia (na forma de raios X) ou, até mesmo, por um laser; 

2: 

Método de produção de isótopos radioativos utilizando aceleradores de partículas; 

3: 

Método de fusão nuclear para produzir elementos leves para serem usados como 

combustível em um segundo reator nuclear. 

1 .52 São citados a seg u i r  exemplos de matérias que não são vedadas de acordo com o 

d isposto no inciso li do art igo 1 8  da LPI. 

1 :  

Método de controle interno de um reator através de um dispositivo elétrico. 

2: 

Sistema de despressurização automatizada em um reator nuclear. 

3: 

Sistema de desligamento de um reator nuclear. 

4: 

Reator nuclear de àgua pressurizada (PWR) compacto. 

5: 

Reator para produzir fusão nuclear controlada. 

O todo ou parte dos seres vivos, exceto os micro-organismos transgênicos que 

atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e 

aplicação industrial - previstos no artigo 8° e que não sejam mera descoberta -

Inciso 11 1 do Artigo 1 8  da LPI 

1 .53 Com re lação aos m icro-organ ismos transgên icos, o parág rafo ún ico do art igo 1 8  ( 1 1 1 )  

d a  LP I  defi ne q u e  "Para os fi ns desta le i ,  m icro-organ ismos transgên icos são organ ismos, 

exceto o todo ou parte de plantas ou de an ima is ,  que expressem ,  med iante i ntervenção 



hu mana d i reta em sua composição genética , uma característica normalmente não 


alcançáve l pela espécie em cond ições natu ra is . "  

1 .54 De acordo com essa defi n ição , o termo m icro-organ ismo transgên ico abrange m icro

organ ismos que são obtidos a part i r  de q ua lquer  técn ica que  tenha por conseq uência a 

a l teração da composição genét ica não a lcançável pela espécie em cond ições natu ra is  por 

i nterferência hu mana d i reta . Essa defi n ição não se l im ita aos m icro-organ ismos que tiveram 

i nseridos genes exógenos e/ou de outros organ ismos. 

1 .55 Para o exame de re ivi nd icações de m icro-organ ismos transgên icos , i n ic ia l mente deve 

ser verifi cado se na descrição do ped ido o termo "m icro-organ ismo" abrange cél u las an i mais 

e vegeta is ,  o que não é passíve l de proteção,  já que o todo ou parte de p lantas e an i mais ,  

a inda q ue transgên icos , não é patenteável .  

1 .56 O termo genérico "micro-organ ismo" é empregado para bactérias , arqueas,  fu ngos,  

a lgas un ice l u lares que não são class ificadas no Reino Plantae e protozoários . Dessa forma ,  

dentre o todo ou parte dos seres vivos , natu ra is ou transgên icos , a LP I  perm ite apenas o 

patenteamento de m icro-organ ismos transgên icos . 
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Capítulo 11 

Aplicação Industrial 

2 . 1  O art igo 1 5  da LPI determ ina que a i nvenção é cons iderada suscetível de ap l icação 

i ndustria l  q uando possa ser ut i l izada ou produzida em q ua lquer  tipo de ind ústria .  O conceito 

de ap l icação i ndustria l  deve ser ana l isado com a devida flexi b i l idade quanto ao seu 

s ign ificado , sendo ap l icáve l também às indústrias ag rícolas e extrativas e a todos os 

prod utos manufatu rados, desde que dotados de repeti b i l idade .  

2 .2  O termo indústria deve ser  compreend ido como q ua lquer  atividade de caráter técn ico 

e que não tenha caráter i nd ividua l izado ,  ou seja ,  persona l izado e/ou específico para um 

ún ico ind ivíduo ,  sem característica de repeti b i l idade . 

Um método de arremessar uma bola de basquete por um indivíduo não apresenta aplicação 

industrial. 

2 . 3  Cons iderando o fato de que uma ind ústria não existe no sentido de fazer ou usar a lgo 

que  não tenha uma fi na l idade conhecida ,  é necessário que a i nvenção ple iteada tenha uma 

uti l idade e que o re latório descrit ivo identifique q ua lquer  forma prática de exp lorá- la .  Dessa 

forma ,  concepções puramente abstratas ou i nd icações especu lativas não satisfazem o 

requ is ito de ap l icação ind ustria l . 

2 .4 O conceito de ap l icação industria l  não impl ica necessariamente no uso de uma 

máqu ina  ou na man ufatu ra de um art igo . 

Conversão de uma forma de energia em outra apresenta aplicação industrial. 

2 . 5  A i nvenção que  não apresenta ap l icação industria l  é também aquela que é operável de 

uma mane i ra claramente contrária às le is de fís ica estabe lecidas.  

Máquina de movimento perpétuo. 

2 . 6  Métodos de teste gera l mente devem ser cons iderados como invenções suscetíveis  de 

ap l icação ind ustria l  e ,  portanto , patenteáve is ,  se o teste é ap l icável para melhoria  ou controle 

de um prod uto ,  apare lho ou processo que em si  é cons iderado suscetíve l de ap l icação 

i ndustria l , como por exemplo ,  teste de prod utos industria is  ou a lg u m  outro fenômeno (p .ex .  



para determ inação da pol u i ção do ar  ou da água) ,  é considerado suscetíve l de ap l icação 

i ndustria l . 
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Capítulo 111 

Estado da Técnica 

Definição e Conceitos Gerais 

3 . 1  De acordo com o parágrafo prime i ro do artigo 1 1  da  LP I ,  o estado da técn ica é 

constitu ído por tudo aqu i lo tornado acess íve l ao púb l ico antes da data do depósito do ped ido 

de patente , por descrição escrita ou ora l ,  por uso ou qua lquer outro me io ,  no Brasi l  ou no 

exterior, ressalvado o d isposto nos artigos 1 2  (período de graça) ,  1 6  (pr ioridade u n ion ista) ,  e 

1 7  (prioridade i nterna)  da LP I .  

3 .2  Não h á  restrições geográficas , d e  id iomas ou meios pe los q uais a informação 

re levante fo i tornada acessível ao púb l ico ,  bem como nenhum l im ite de tempo é esti pu lado 

para os docu mentos ou outras fontes de i nformação.  

Data relevante para busca de anterioridades 

3 .3  A data a ser uti l izada nas buscas de anterioridade deverá ser cons iderada a data 

re levante , ou seja ,  a data de depósito ou a data de prioridade,  q uando houver. É preciso 

lembrar também que re ivi nd icações d iferentes ou d iferentes a l ternativas p le i teadas em uma 

re ivind icação podem ter d iferentes datas re levantes . Os requ is itos de patenteab i l idade 

deverão ser ana l isados para cada re ivi nd icação,  ou parte de uma re ivi nd icação quando esta 

apresenta várias a lternativas .  O estado da técn ica re lat ivo a uma re ivi nd icação ou parte de 

uma re ivi nd icação poderá incl u i r  matéria que pode não ser  pass ível de citação contra outra 

re ivi nd icação ou parte de uma re ivi nd icação,  porque esta ú lt ima tem uma data re levante 

anterior. Evidentemente que ,  se todos os docu mentos do estado da técn ica estavam 

d ispon íveis ao púb l ico antes da data do docu mento de prioridade mais ant igo,  o exami nador 

não deverá se preocupar com a associação de datas de prioridade para cada matéria 

re ivind icada .  

3 .4  U ma descrição escrita , ta l como um docu mento ,  deve ser  cons iderado como 

d ispon ib i l izado ao púb l ico se,  na data re levante , fo i possível ao púb l ico ter conhecimento do 

conteúdo do docu mento ,  e se não havia q uestões de confidencia l idade restri ng i ndo o uso ou 

d issem inação de ta l conteúdo .  
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Modelos de utilidade alemães são prontamente disponibilizados ao público em sua data de 


depósito, o que precede a data de publicação oficial. 

3 .5  O re latório de busca não deve citar  docu mentos em que  há dúvidas em re lação à 

d ispon ib i l idade e à data precisa da pub l icação dos mesmos . 

Descrição suficiente 

3 . 6  U ma matéria só pode ser cons iderada acessível ao púb l ico e desta forma 

compreend ida no estado da técn ica ,  de acordo com o d isposto no parág rafo 1 o do art igo 1 1  

d a  LP I , se a i nformação d ispon ib i l izada for adequada para que u m  técn ico no assu nto 

coloq ue em prática a d ita matéria ,  cons iderando-se o con hecimento gera l  no campo 

específico da matéria d ispon íve l à época . 

3 . 7  A anterioridade não pode ser uma mera abstração,  mas deve ser factível de 

rea l i zação . 

Um pedido de patente reivindica um método de recuperação de navios naufragados, que 

consiste na inserção de corpos flutuantes dentro do navio através de um tubo lançado por 

uma embarcação de resgate. Pelo método, a inserção destes elementos prossegue até que 

a força de empuxo seja suficiente para levantar o navio do fundo do mar e trazê-lo à 

superfície. Uma revista em quadrinhos do Pato Donald de 1 949 ''The Sunken Yacht, de Gari 

Barks" que descreve um método para a recuperação de navios naufragados utilizando bolas 

de tênis de mesa não poderá ser usado como estado da técnica para este pedido, pois a 

revista não traz informações suficientes para a concretização do método nela descrito. 

Documentos em língua não oficial 

3 . 8  É prática ad m in istrativa do I N P I a uti l i zação de documentos estrange i ros nas buscas 

rea l izadas du rante o exame da patente . Portanto ,  não existe q ua lquer  obstácu lo ao 

aproveitamento dos documentos apresentados em l íngua não portuguesa . 

3 . 9  Se o requerente ou terce i ros apresentarem docu mentos em id ioma estrangeiro que o 

exami nador não tenha domín io ,  cabe sol i cita r  aos mesmos a trad ução s imp les destes 

docu mentos para o portug uês ou a apresentação do mesmo documento em a lgum outro 
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i d ioma de domín io  do examinador, e uma declaração do interessado de que a d i ta trad ução 


é fie l  ao docu mento orig i na l . 

3 . 1  O Por outro lado,  no caso em que o examinador apresente docu mento em id ioma 

estrange i ro q ue não seja o i ng lês ,  o mesmo deverá anexar ao docu mento orig i na l  uma 

trad ução s im ples,  para o i ng lês ou português ,  do docu mento , completo ou parte do mesmo, 

uti l izado no parecer, podendo fazer uso de máqu i nas de tradução.  

Documentos patentários de anterioridade ainda não publicados à data relevante do 

pedido em exame (artigo 1 1  § 2° da LPI)  

3 . 1 1  O estado da técn ica também compreende o conteúdo comp leto de ped ido depositado 

no Bras i l ,  cuja data de depós ito ou da pr ioridade re ivind icada seja anterior à data re levante 

do ped ido em questão,  mas que  tenha s ido pub l icado,  mesmo que subseq uentemente a esta 

data re levante . Ta is docu mentos servem apenas para fi ns de afer ição de novidade .  Por 

"conteúdo comp leto" entende-se toda a reve lação , isto é ,  o re latório descritivo , desen hos, 

re ivind icações e resumo,  i ncl u i ndo :  

( i )  qua lquer  matéria exp l icitamente reve lada ;  

( i i )  qua lquer  matéria para a qua l  uma referência vál ida a outros docu mentos é 

fe ita ,  ta is como,  se um documento é citado em um ped ido ta l como 

orig ina l mente depositado,  o conteúdo deste documento é considerado parte do 

estado da técn ica ,  desde que ta l referência tenha s ido d ispon ib i l izada ao 

púb l ico até a data da pub l icação do ped ido depositado no Bras i l ,  e ut i l izado 

como estado da técn ica ;  e 

( i i i )  estado da técn ica tanto quanto exp l icitamente descrito . 

Para ped idos depositados via PCT, a pub l icação a que  se refere o parág rafo acima é a 

pub l icação i nternaciona l . Para ta is  ped idos,  o depósito fe ito no Brasi l  é cons iderado a parti r 

da  notificação da entrada na fase nacional  do ped ido i nternaciona l . 

Meios de Divulgação 

3 . 1 2  Os meios de d ivu lgação do estado da técn ica i ncl uem documentos pub l i cados, 

d ivu lgação por uso e d ivu lgação por outros meios. 

Divulgação oral. 




pu b l icidade,  

3 . 1 3  É importante que  ta is d ivu lgações sejam revest idas dos seg u i ntes e lementos :  certeza 


quanto à existência e à data ; sufic iência de modo que um técn ico no assunto seja capaz de 


compreender devidamente o conteúdo da matéria exposta ; e ou seja ,  que esteja 

d ispon ível ou suscetível de ser conhecida por terce i ros (púb l ico em gera l ) .  

3 . 1 4  A expressão "acessível ao púb l ico" de acordo com o d isposto no parág rafo 1 o do 

art igo 1 1  da  LP I  representa s ituações onde a i nformação pode ser acessada por qua lquer  

pessoa . Não é necessário que  esta i nformação seja efetivamente acessada,  bastando esta 

possib i l idade.  

3 . 1 5  Deve-se observar que i nformações técn icas em cond ições de seg redo não fazem 

parte do estado da técn ica .  A cond ição de segredo i ncl u i  as situações em que  a obrigação 

em se manter o seg redo advém de regu lamentos ou acordos de confidencia l idade .  

3 . 1 6  Entretanto ,  se  uma pessoa tendo a obrigação de manter segredo quebra o 

reg u lamento , acordo ou entend imento impl ícito , descrevendo as i nformações e tornando as 

tecno log ias d ispon íve is ao púb l ico ,  estas tecnolog ias passam a fazer parte do estado da 

técn ica ,  a parti r desta data de d ispon ib i l ização.  

Documentos Publicados 

3 . 1 7  Docu mentos pub l icados são meios de d isseminação que devem ind icar ou apresenta r  

qua lq uer outra evidência que comprove a data da pub l i cação . 

3 . 1 8  Os docu mentos com a defi n ição acima podem ser docu mentos impressos ou 

dat i log rafados , ta is  como docu mentos de patente , revistas e l ivros científicos e técn icos, 

anais de eventos , ta is como,  congressos , s impósios ,  seminários e workshops, teses de 

doutorado,  d i ssertações de mestrado,  monografias ,  normas técn icas , docu mentos 

especia l izados, l ivros texto , manua is técn icos , proced imentos ou re latórios técn icos 

pub l icados ofic ia l mente ,  jorna is ,  catá logos de prod utos , e materia is  de propaganda .  Podem 

ser também materia is de áud io ou vídeo obtidos por meio e létrico , óptico ,  mag nético ou 

fotog ráfico , ta is como m icrofichas, fi lmes,  fi lmes negativos , fitas de vídeo , fitas,  OVOs e CD

ROMs .  Podem ser também docu mentos na i nternet ou na forma de outras bases de dados 

online. 



3 . 1 9  Em caso de teses de doutorado,  d issertações de mestrado e monog rafias,  a data 


re levante a ser considerada para efeito de pub l icação será a data da defesa , sa lvo os casos 

em que ta l defesa for rea l izada em cond ições de s ig i lo ,  onde a data re levante será a data de 

pub l icação do documento . 

3 .20 O enquadramento de um docu mento como uma descrição não deve ser afetado pelo 

local ou id ioma da pub l icação,  da  mane i ra de aqu is ição , ou de sua idade . A t iragem da 

pub l icação , ou se o depos itante está c iente desta ,  também não são de re levância .  

3 . 2 1  Quanto a documentos pub l i cados com as  palavras "Materia is  I nternos" ou "Pub l i cação 

Restrita" ou outras palavras semelhantes,  se de fato foram d istri bu ídas em um âmb ito restrito 

e necessitaram ser mantidas confidenc ia is ,  não são encaradas como documentos 

pub l icados , no contexto da LP I . 

3 .22 A data de uma pub l i cação é cons iderada como a data de d ivu lgação .  Quando apenas 

o mês ou ano específico é ind icado como data de pub l icação,  o ú lt imo d ia do mês ou do ano 

deve ser considerado como a data de d ivu lgação . Normalmente , nos docu mentos orig i nais 

as datas estão loca l izadas na folha  de rosto , ou seja ,  no i n ício do docu mento . Em a lguns 

casos , a data somente é citada no fi na l  da pub l icação . Entretanto ,  quando não houver 

qua lq uer descrição que perm ita identificar a data do documento , a B ib l ioteca do I N P I  poderá 

ser demandada para pesq u isa j unto aos ed itores . 

3 .23 A certeza quanto à data e sufic iência descritiva do docu mento de anterioridade pode 

ser comprovada,  por exemplo ,  através de uma nota fisca l devidamente datada e que  

especifica o prod uto de forma incontestáve l .  Catálogos e desenhos de fábrica poderão ser 

usados com as notas fisca is com a fi na l idade de perm it i r  a caracterização do docu mento 

quanto à sua suficiência descrit iva , de modo que  o conjunto da prova - nota fisca l e 

catá logo/desenho - não deixe d úvidas de que o objeto corresponde efetivamente aque le que  

se  pretende impug nar. 

Divulgação Oral 



3 .24 Qua lquer  d ivu lgação ora l  deve v i r  acompan hada de uma evidência da sua origem , de 

seu conteúdo por  meio de um reg istro , e data de d ivu lgação,  como,  por  exemp lo ,  uma 

transcrição de uma pa lestra . 

3 .25  Divu lgação ora l  i ncl u i  conversas, re latos ,  palestras em s impósios ,  rad iod ifusão , 

transmissão te lev is iva e c inematog rafia ,  que  possam tornar  as i nformações técn icas 

conhecidas do púb l i co .  Para i nformações por conversas, re latos ou palestras em s impósios , 

a data da ação deve ser considerada como a data de d ivu lgação . Para informações de 

rad iod ifusão, transm issão te levis iva ou c inematografia ,  que possam ser  recebidas pelo 

púb l ico ,  a data de transm issão ou mostra deve ser cons iderada como a data de d ivu lgação . 

Divulgação pelo Uso 

3 .26 A d ivu lgação por uso s ign ifica que pelo uso a sol ução técn ica é colocada em cond ição 

de ser ava l iada pelo púb l ico .  

3 .27 Me ios de d ivu lgação pe lo  uso inc luem prod uzir, ut i l izar, vender, importar, trocar, 

apresentar, demonstrar ou exib i r, que  possam tornar  a i nformação técn ica d ispon ível ao 

púb l ico .  Na medida em que  pelos meios acima a i nformação técn ica é colocada em uma 

cond ição ta l que o púb l ico possa conhecê- la ,  a d ivu lgação por  uso pode ser  estabelecida ,  e 

não é re levante se o púb l ico de fato a conheceu .  Entretanto ,  se na exi b ição ou 

demonstração de um prod uto ,  nenhuma exp l icação de conteúdo técn ico deste é prov ida de 

ta l forma que a estrutu ra e fu nção ou composição do prod uto não é dada a conhecer a um 

técn ico no  assu nto , a exi b ição ou demonstração não constitu i uma d ivu lgação por uso.  

3 .28 Quando a d ivu lgação por uso refere-se a um prod uto ,  esta pode ser estabelec ida 

mesmo q ue o prod uto ou d isposit ivo uti l izado necessite de engen har ia reversa para se 

conhecer sua estrutu ra e função , desde que isto não impl ique em esforço i ndevido .  Além 

d isto , a d ivu lgação por uso incl u i  também a d ivu lgação em um estande de exib ição ou em 

uma vitri ne de materia is i nformativos ou materia is d i retamente visíve is ,  que sejam 

compreensíve is pe lo púb l ico ,  ta is como cartazes,  desenhos ,  fotog rafias,  exemp lares e 

amostras . 

3 .29 A data na qua l  o prod uto ou processo é d ispon ib i l izado para o púb l ico deve ser 

considerada como a data da d ivu lgação por uso . 




3 .30 No caso de docu mento (por exemplo ,  uma matéria jorna l íst ica) ,  que  reprod uza uma 

d ivu lgação ora l ,  por  exemplo de uma conferência púb l ica ou de uma i nformação dada de um 

uso prévio em uma mostra em uma exib ição púb l ica ,  a d ivu lgação ora l  ou uso prév io tendo 

s ido postos à d isposição do púb l ico antes da data de depós ito do ped ido ,  mesmo que o 

docu mento em si tenha s ido pub l icado depois da d ita data de depósito, o exami nador deve 

parti r do pri ncíp io de que o docu mento representa fie lmente a conferênc ia ,  mostra ou 

exib ição púb l icas e ,  desta forma ,  cons iderar  ta l docu mento como parte do estado da técn ica .  

Material encontrado na internet usado como anterioridade 

3 . 3 1  O termo " i nternet" refere-se ao s istema de redes de computadores i nterl igadas e que 

oferecem i nformações d ispon ib i lzadas ao púb l ico através de meios de te lecomun icações.  

3 . 32 Conteúdos proven ientes da i nternet só poderão ser aceitos como anterioridades em 

caso de comprovação de data da pub l i cação . 

3 . 33 A restrição do acesso a u m  círcu lo  l im itado de pessoas , ta l como por meio de sen ha ,  

ou a exigência de pagamento para o acesso - aná loga à compra de um l ivro ou a su bscrição 

de um jorna l  - não impede uma pág ina da internet de fazer parte do estado da técn ica .  É 

suficiente que  a pág ina da internet esteja ,  em pri ncíp io ,  d ispon íve l sem q ua lquer  g rau de 

confidencia l idade . Pág inas da i nternet nas qua is  a i nformação é cod ificada de ta l modo que 

a mesma não possa ser  l ida de modo gera l  - excl u i ndo casos onde uma ferramenta de 

decod ificação é amp lamente acessíve l ,  com ou sem o pagamento de uma taxa - é um caso 

onde a i nformação é cons iderada não acessível ao púb l ico .  Se antes da data de depósito ou 

da prioridade do ped ido de patente , um docu mento armazenado na internet e acessível 

através de um endereço virtua l  ( 1  ) puder ser encontrado com a aj uda de uma ferramenta 

púb l ica de busca da internet através de uma ou mais palavras-chave e (2) permanecer  

acess íve l no endereço por  um período de tempo sufic iente a q ua lquer  pessoa ,  ou seja ,  a 

a lguém sem nenhuma obrigação de manter  o docu mento em segredo ,  t iver acesso d i reto e 

sem amb igu idades ao documento , então o docu mento estará d ispon íve l ao púb l ico de 

acordo com o d isposto no parág rafo 1 o do art igo 1 1  da LP I . 

3 . 34 Em re lação à matéria d ivu lgada em e-ma i ls ,  a mesma não pode ser cons iderada 

como documento acessíve l ao púb l ico ,  pois são entend idos como documentos revestidos de 

confidencial  idade . 




Exemplo: 

3 .35 Divu lgações na internet fazem parte do estado da técn ica de acordo com o d isposto 

no parágrafo 1 °  do artigo 1 1  da LP I .  I nformações d ivu lgadas na internet ou em bancos de 

dados on-line são consideradas à d isposição do púb l ico a part i r  da  data que  a i nformação fo i 

d ivu lgada pub l i camente .  Algu mas i nformações podem estar d ispon íve is apenas na i nternet. 

Manuais e tutoriais on-line para produtos de software ou outros produtos com um ciclo de 

vida curto. 

Estabelecimento de uma data de publicação 

3 .36 U ma i nformação técn ica e letrôn ica sem uma ind icação da data de pub l icação não 

pode ser citada como estado da técn ica .  

3 .37 Estabelecer uma data de pub l icação tem dois aspectos : Deve ser ava l iado 

separadamente se uma determ inada data é ind icada corretamente , e se o conteúdo em 

questão fo i rea lmente d ispon ib i l izado ao púb l ico a part i r  dessa data .  

3 . 38 A natureza da i nternet pode tornar mais d ifíci l estabe lecer a data rea l  em q u e  a 

i nformação foi tornada acessíve l ao púb l ico .  Nem todas as pág i nas da i nternet mencionam 

quando as mesmas foram pub l icadas.  Além d isso , pág inas da internet são faci lmente 

atua l izadas ,  mas a maioria não fornece reg istros de materia l  previamente apresentado,  nem 

exibe aque les que perm itam que o púb l ico estabeleça precisamente o que fo i pub l icado e 

quando .  

3 . 39 Quando um docu mento de internet é citado contra u m  ped ido ou patente , as mesmas 

considerações devem ser rea l izadas tanto quanto para qua lquer outra referência ,  i ncl u i ndo 

pub l icações pad rões em papel . Em mu itos casos , os docu mentos de internet apresentam 

uma data de pub l icação expl ícita , que  em pri ncíp io é aceita . O ônus  de provar o contrário 

será do depositante e uma evidência c i rcu nstanc ia l  será necessária para estabelecer ou 

confi rmar a data da pub l icação.  

3 .40 Enquanto as datas de conteúdo de d ivu lgações na internet podem ser tomadas a 

pri ncíp io como vál idas,  há ,  natu ra lmente , d iferentes g raus de confiab i l idade . Quanto mais 

confiável a data da fonte da d ivu lgação , mais d ifíci l será para o depositante contestar a 

mesma .  



3 .4 1  Quando uma d ivu lgação de i nternet é re levante para o exame,  mas não dá qua lquer  

i nd icação exp l ícita da data de pub l icação no texto de d ivu lgação , ou se o depositante 

questiona se uma determ inada data não é confiáve l ,  o exami nador pode tentar obter mais 

provas para estabelecer ou confirmar a data de pub l icação.  Especificamente , e le pode 

considerar  a ut i l ização das segu i ntes i nformações : 

( i )  As informações re lativas a uma pág ina  da i nternet d ispon ível a parti r de um serviço 

de arqu ivamento de i nternet, ta is como o Internet Archive , acessíve l através da 

chamada " Wayback Machine" - www. archive. org. O fato do Internet Archive ser 

i ncompleto não d im i nu i  a cred ib i l idade dos dados arqu ivados. Ressalvas legais 

re lativas à precisão das i nformações fornecidas, roti ne i ramente ut i l izadas em pág i nas 

da internet, não devem ser cons ideradas para refleti r negativamente a precisão dos 

mesmos; 

( i i )  Reg istro de data re lacionado ao h istórico de mod ificações ap l icadas a um arq u ivo 

ou pág ina da i nternet ta is como d ispon ível para pág i nas wiki, como Wikiped ia e em 

s istemas de contro le de versão, como os ut i l izados para o desenvolvi mento de 

software d istri bu ído ;  

( i i i )  Reg istro de data gerado por  computador como d ispon íve l a part i r  de d i retórios de 

arqu ivos ou outros repositórios , ou como automaticamente acrescentado ao 

conteúdo,  ta is como gru pos de d iscussão , datas de indexação atri bu ídas à pág ina da 

i nternet pelas ferramentas de busca , ta l como a part i r  do cache do Goog le .  Estas 

datas serão posteriores à data de pub l i cação do docu mento , uma vez q ue as 

ferramentas de busca levam a lgum tempo para indexar uma nova pág ina da i nternet; 

( iv) I nformação sobre a rep l icação das d ivu lgações em várias pág i nas da inte rnet 

pág inas espe lhos - ou em d iversas versões . 

3 .42 Também é possível rea l izar consu ltas com o proprietário ou o autor da pág ina da 

i nternet ao tentar  estabelecer a data de pub l icação a um g rau sufic iente de certeza . 

3 .43 As seções a seg u i r  tratam da confiab i l idade dos d iversos ti pos de d ivu lgação de 

i nternet. 

Revistas Técnicas 

http:www.archive.org


apenas 

conhecido, 

3 .44 As revistas técn icas on-line de ed itores científicos são de particu lar  importância para a 

determ inação do estado da técn ica .  A confiab i l idade destas pub l i cações é a mesma que a 

das revistas trad iciona is  em papel , ou seja ,  mu ito e levada .  

3 .45 Note-se que a pub l icação na internet de um assu nto específico em uma revista pode 

ser anterior  à data de pub l icação da versão correspondente em pape l .  Neste caso , a data de 

pub l icação do documento a ser cons iderada é a mais ant iga .  

3 .46 S e  a data d e  pub l i cação de u m a  revista on-line é vaga ,  ta is  como o mês e o 

ano é e a poss ib i l idade mais pess im ista - o ú lt imo d ia do mês - é tard ia  demais ,  o 

exami nador poderá sol icita r  a data de pub l icação exata . Essa sol i citação pode ser fe ita 

d i retamente através de u m  formu lário de contato que o ed itor pode oferecer na internet, ou 

por meio da b ib l ioteca do I N P I .  

3 .47 As i nformações pub l icadas nas segu i ntes pág i nas d a  i nternet são cons ideradas 

confiáve is :  

( i )  pág i nas da internet de ed i tores que  têm em it ido pub l i cações bem estabelecidas, ta is 

como pág inas da i nternet com os dados e letrôn icos de jorna is ,  revistas,  que oferecem 

pub l icações e letrôn icas de revistas acadêm icas;  

( i i )  pág i nas da internet de i nstitu ições acadêm icas , ta is como pág i nas de sociedades 

acadêmicas e un ivers idades;  

( i i i )  pág i nas da internet de organ izações i nternaciona is ,  ta is como dos organ ismos de 

normatização que  pub l icam i nformações sobre pad rão de med idas ;  e 

( iv) pág i nas da i nternet de organ izações púb l icas , ta is  como de m in i stérios e agências 

que pub l icam deta l hes de atividades de pesqu isa,  notíc ias de descobertas científicas , 

especia lmente de i nstitutos de pesqu isa .  

Outras Publicações 

3 .48 A i nternet também é usada para trocar e pub l icar i nformações em outros formatos , por 

exemplo ,  g ru pos de d iscussão da i nternet, blogs, arq u ivos de e-ma i l  de grupos de d iscussão 

ou pág i nas da Wik i ped ia .  Os documentos obtidos a parti r de ta is  fontes constituem tam bém 

estado da técn ica ,  desde que a data de pub l icação possa ser  estabelec ida com precisão e a 

d ispon ib i l idade do conteúdo ao púb l ico .  



Exemplo: 

3 .49 Marcações de data geradas pelo provedor de um determ inado serviço - gera lmente 


vistas,  ta is  como,  em blogs, gru pos de d iscussão , ou o h istórico de versão d ispon ível a part ir  

de pág i nas da Wiki ped ia - podem ser cons ideradas como datas de pub l icação confiáve is .  

Detalhes técnicos e observações gerais 

3 .50 Pág inas da internet são , por vezes , d iv id idas em q uad ros ("trames'), cujo conteúdo é 

criado a part ir  de d iferentes origens .  Cada u m  destes quadros pode ter a sua própria  data de 

pub l icação,  que poderá ser  verificada .  Em caso do exami nador ut i l izar ta l docu mento , o 

mesmo deve se certificar de estar usando a data de pub l icação correta , isto é ,  que a data de 

pub l icação citada refere-se ao conteúdo pretend ido .  

3 .51  Alguns endereços de internet (URLs) são temporários, por  exemplo quando são 

projetados para traba lhar  apenas d u rante uma ún ica sessão enquanto o usuário estiver 

logado na pág ina da i nternet. URLs longas com números e letras aparentemente a leatórios 

são i nd icativos destas . A presença de ta l URL não impede a d ivu lgação de ser ut i l izada 

como estado da técn ica .  Para URLs temporários,  o exami nador deverá i nd icar  a forma como 

e le chegou a essa URL específica da respectiva pág ina da i nternet, ou seja ,  qua is  links 

foram segu idos,  ou que termos de pesq u isa foram uti l izados. 

3 .52 Ao imprim i r  uma pág ina  da i nternet, deve-se tomar cuidado para que a URL completa 

seja c laramente leg íve l . O mesmo se ap l ica à data de pub l i cação re levante em uma pág ina 

da i nternet. 

3 . 53 Deve-se ter em mente que as datas de pub l icação podem ser apresentadas em 

d iferentes formatos , especia lmente no formato bras i l e i ro/europeu dd/m m/aaaa , no formato 

americano mm/dd/aaaa ou no formato ISO aaaa/mm/dd .  A menos que o formato seja 

exp l icitamente ind icado ,  será im possíve l d isti ngu i r  entre o formato bras i l e i ro e o formato 

americano para d ia  1 - 1 2  de cada mês . 

3 . 54 O exami nador deve sempre ind icar  a data em que a pág ina  da i nternet fo i acessada .  

Ao citar a d ivu lgação da i nternet, e l e  deve apresentar  os dados d o  docu mento d o  estado d a  

técn ica ,  ta is como a forma q u e  s e  obteve a data de pub l icação,  bem como qua lquer outra 

i nformação re levante . 



Onde dois ou mais documentos relacionados são citados, como eles estão relacionados, 


e/ou indicando que um determinado link no primeiro documento leva a um segundo 

documento. 

Exemplo segundo formato eletrônico ABNT: 

KRU G, C A. ; ANTU N ES F I LHO,  H . .  Me l horamento do cafee i ro :  1 1 1  - Comparação entre 

progên ies e h íbr idos da var. bourbon . Bragantia, Campi nas,  v. 1 O ,  n .  1 1 ,  1 950 . 

D ispon ível em <http ://www.scie lo . br/scie lo .php?script=sci_arttext&p id=S0006

8705 1 95000 1 1  00004&1ng=pt&nrm= iso> .acessos em 25 

j u l . 20 1  2 . http ://dx .do i .org/1 0 .  1 590/S0006-8705 1 95000 1 1 00004 .  

Referências cruzadas entre os documentos do estado da técnica 

3 .55 Se u m  docu mento "primário" refere-se expl icitamente a um outro docu mento 

"secu ndário" como fornecendo i nformações mais deta l hadas sobre determ inadas 

características ,  o ensino deste ú l t imo deve ser cons iderado como incorporado ao docu mento 

primário ,  se o docu mento estava d ispon íve l ao púb l ico na data da pub l i cação do docu mento 

primário .  A data re levante para fi ns de exame de novidade,  no entanto , é sempre a data do 

docu mento pri mário .  

Erros nos documentos do estado da técnica 

3 .56 Erros podem existi r em docu mentos do estado da técn ica ,  como por exemplo ,  um 

docu mento que descreva um composto q u ím ico com carbono pentava lente .  Usando o 

conhecimento gera l ,  o técn ico no assunto pode :  

( i )  	ver c laramente que a d ivu lgação de um docu mento do estado da técn ica re levante 

contém erros ,  e 

( i i )  identificar qua l  seria a ún ica correção possíve l . 

3 . 57 Ass im ,  os erros na d ivu lgação não afetam a sua re levância como estado da técn ica ,  e 

o docu mento pode ser cons iderado para ava l ia r  sua re levância para a patenteabi l idade . 

Período de Graça -Artigo 1 2  da LPI 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006


Exemplo: 

3 .58 O período de g raça estabelece uma exceção ao estado da técn ica .  Divu lgações 


rea l izadas pelo próprio i nventor do ped ido de patente de i nvenção, pelo I N P I  sem o 

consent imento do i nventor, ou por terce i ros com base em informações obtidas d i reta ou 

i nd i retamente do i nventor, não serão cons ideradas como estado da técn ica ,  desde q ue 

ocorridas nos 1 2  (doze) meses que  precedem a data do depósito do ped ido ou da sua 

prioridade re ivind icada,  de acordo com o art igo 1 2  da LP I . 

3 . 59 As d ivu lgações aceitas para o período de g raça são docu mentos não-patentá rios . 

Publicação de artigo científico e comunicações orais, desde que haja registro dos mesmos, 

tal como uma transcrição. 

3 .60 A pub l i cação de um ped ido de patente do próprio i nventor anterior ao ped ido em 

aná l ise,  depositado em q ua lquer  país ,  não pode ser cons iderada como uma d ivu lgação q ue 

reca ia nos termos do período de g raça . 

3 . 6 1  Portanto ,  uma vez encontrado u m  docu mento do próprio inventor q ue se enquad re 

de acordo com o d isposto no art igo 1 2  da LP I ,  o examinador não deve uti l izar o docu mento 

como estado da técn ica ,  mas deve mencioná- lo no re latório de busca e no parecer, 

justificando nesse ú lt imo sua não uti l ização para objeções , por se enquadrar  no período de 

graça . 



Capítulo IV 

Novidade 

Conceito 

4 . 1  De acordo com o art igo 8° da LP I , q ua lquer  i nvenção para a qua l  u m  d i re i to de 

patente possa ser  concedido deve possu i r  novidade ,  atividade i nventiva e ap l icação 

i ndustria l . Desta forma ,  novidade é um dos req u is itos de patenteabi l idade a ser satisfe ito 

para que  uma i nvenção receba u m  d i re ito de patente . 

4 .2  De acordo com o d isposto no art igo 1 1  da LP I ,  a i nvenção é cons iderada nova q uando 

não compreend ida no estado da técn ica .  

Etapas para averiguação de novidade 

4 .3  Para a ava l iação da novidade,  o examinador deve ap l icar as segu i ntes etapas : 

( i )  	identificar os e lementos contidos na re ivi nd icação;  

( i i )  determ inar  se um docu mento em aná l ise faz parte do estado da técn ica 	- Capítu lo 1 1 1  

destas D i retrizes ;  

( i i i )  determ inar  e apontar se todos os e lementos da re ivi nd icação foram exp l icitamente ou 

i nerentemente comb inados no documento , para um técnico no assunto , de modo a 

anteci par a re ivi nd icação . 

Detalhes técnicos e observações gerais 

4 .4 O atend imento ao requ is ito de novidade deve ser observado para cada re ivind icação 

do ped ido de patente . Se uma re ivi nd icação independente apresenta novidade,  não é 

necessário examinar  a novidade de suas re ivi nd icações dependentes , uma vez que todas 

estas apresentarão novidade.  

4 .5 Ao contrário ,  se a re ivi nd icação independente não apresenta novidade,  as suas 

re ivind icações dependentes devem ser examinadas,  pois podem conter e lementos 

específicos que  tornem aq ue la matéria nova . 

4 .6  A novidade exig ida para uma re ivi nd icação deve ser apurada sobre a re ivind icação 

como um todo ,  e não somente sobre a parte caracterizante da mesma,  tam pouco sobre a 



aná l ise i nd ivid ua l  dos e lementos que a compõem,  que  poderão separadamente estar 


abrang idos pelo estado da técn ica .  Ass im ,  se o preâmbu lo define as características A e B ,  e 

a parte caracterizante defi ne as características C e D ,  não importa que  C e/ou D sejam em si 

conhecidas,  mas sim se são conhecidas em associação com A e B não somente com A -

nem somente com B ,  mas com ambos . 

4 . 7  A matéria em exame não será nova q uando todas as características de uma dada 

re ivind icação (por exemplo ,  e lementos de u m  prod uto ou etapas de um processo) ,  i nclus ive 

as características apresentadas no preâmbu lo ,  estiverem reveladas em uma ún ica 

anterioridade . Tais característ icas podem ser encontradas na anterioridade quando são 

c laramente apresentadas e/ou q uando não há q ua lquer  dúvida de que a i nformação está 

i nerente ao que  fo i l i tera lmente revelado . 

4 . 8  A de l im itação do entend imento do que  seja uma i nformação técn ica ded utível 

d i retamente e sem ambigu idade do docu mento do estado da técn ica ,  também é im portante . 

Ass im ,  quando se considera a novidade,  não é correto i nterpretar os ens inamentos de um 

docu mento do estado da técn ica como envolvendo equ iva lentes mu ito conhecidos os  q uais 

não são descritos exp l ic itamente no d ito docu mento ;  esta é uma questão re lativa à 

obviedade ,  ou seja ,  à atividade i nventiva . 

4 . 9  A ausência de novidade frente a u m  docu mento encontrado n o  estado da técn ica não 

pode ser baseada em poss ib i l idades,  h i póteses ou especu lações a part i r  da matéria 

reve lada na anterioridade.  A re lação entre os docu mentos comparados deve ser de 

ident idade estrita , o que s ign ifica que um ún ico docu mento deve descrever cada e lemento 

da re iv ind icação ana l i sada ,  seja expl icitamente ou de forma inerente ,  caso contrário ,  a 

questão se desloca para aná l ise de ativ idade i nventiva . 

4 . 1  O Para a aná l ise do requ isito de novidade,  não é possível comb i nar dois docu mentos 

d iferentes do estado da técn ica .  Quando ta l comb inação for necessária ,  apenas a ativ idade 

i nventiva deve ser d i scutida .  Entretanto ,  mais de um docu mento do estado da técn ica pode 

ser citado para argumentações contrárias à novidade da matéria p le iteada ,  desde que essas 

anterior idades não necessitem ser comb inadas para su portar ta is a legações , conforme os 

segu i ntes casos: 

( i )  	podem ser ut i l izados documentos d iferentes para d iscuti r a novidade de matér ias de 

re ivind icações d iferentes ; 
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( i i )  para d iferentes a lternativas em uma mesma reivi nd icação independente , como por 

exemplo fórmu las Markush , podem ser uti l izadas d iferentes anterioridades incid i ndo 

na novidade da matéria de uma mesma re iv ind icação , quando cada anterior idade 

referi r-se a a l ternativas d iferentes dentro das poss ib i l idades oferecidas pela 

re ivind icação.  Cabe ressaltar que na aná l ise de re ivi nd icações com a lternativas,  uma 

anterioridade que  reve le  uma das a lternativas é sufic iente para destitu i r  a novidade da 

re ivind icação como um todo .  No entanto ,  podem ser  ace itas reform u lações da 

re ivind icação de forma a excl u i r  a matéria encontrada no estado da técn ica .  

( i i i )  pode ser citado um seg undo docu mento , ta l como um d icionário o u  docu mento s im i l a r  

de referência na d iscussão acerca da novidade da matéria de uma re iv ind icação , de 

modo a i nterpretar o s ign ificado de um termo específico , ta is  como,  para comprovar 

que  o q ueijo é um lat icín io ,  ou para demonstrar s i non ím ia ,  ressaltando-se que  

somente a prime i ra anterior idade citada é imped itiva para a novidade da matéria 

re ivind icada ;  

( iv) onde um docu mento do estado da técn ica faça referência a u m  seg undo docu mento 

pub l icado ,  este será cons iderado incorporado por referência ao prime i ro .  

Termo Específico e Termo Genérico 

4 . 1 1  Quando a matéria é re ivind icada de forma genérica e amp la ,  e existe no estado da 

técn ica u m  docu mento em que a matéria é reve lada de forma específica dentro dos 

parâmetros re iv ind icados no ped ido em exame,  a fa lta de novidade deve ser apontada .  Por 

exemp lo ,  um prod uto "fe ito de cobre" descrito em um docu mento de anterior idade afeta a 

novidade de uma i nvenção para o mesmo prod uto "fe ito de meta l " .  Entretanto , a d ivu lgação 

do prod uto fe ito de cobre não afeta a novidade de uma i nvenção para o mesmo produto fe ito 

de outro meta l específico . 

4 . 1 2  Quando existe uma superpos ição entre o estado da técn ica e a i nvenção re ivind icada,  e 

a matéria restante da re ivi nd icação não pode ser defi n ida  de modo claro e conciso com 

características pos it ivas , esta matéria específica do estado da técn ica pode ser excl u ída ,  

desde que  haja base para a excl usão desta matéria no ped ido de patente ta l como 

depositado.  

4 . 1 3  Por outro lado,  uma d ivu lgação em termos genéricos não afeta a novidade de uma 

i nvenção defi n ida em termos específicos . 

1 :  
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Exemplo 

Um produto "feito de metal" descrito em um documento de anterioridade não afeta a 

novidade de uma invenção para o mesmo produto "feito de cobre". 

Valor Numérico e Faixa Numérica 

4 . 1 4  Se a i nvenção re iv ind icada contém uma característica técn ica defi n ida por va lores 

numéricos ou uma fa ixa numérica contínua ,  ta l como d i mensões de um componente , 

tem peratu ra , pressão,  ou o teor de componentes em uma composição , sendo que todas as 

outras características técn icas são idênticas às de um docu mento de anterioridade , então a 

determinação da novidade deve ser cond uzida de acordo com as reg ras a seg u i r: 

( i )  Quando os va lores numéricos ou fa ixas numéricas descritas no documento de 

anterioridade recaem i nte i ramente na fa ixa re ivind icada da característica técn ica ,  o 

docu mento de anterioridade afeta a novidade da matéria re ivind icada .  

1 :  

O pedido reivindica uma liga a base de cobre compreendendo 1 0%-35% e m  peso de zinco, 

2%-8% em peso de alumínio, e o restante sendo cobre. Se o documento de anterioridade 

descreve uma liga a base de cobre compreendendo 20% em peso de zinco e 5% em peso 

de alumínio, este afeta a novidade da mencionada reivindicação. 

2: 

O pedido reivindica um fomo para tratamento térmico, onde seu arco linear apresenta uma 

espessura de 1 00-400 mm. Se o documento de anterioridade descreve um fomo para 

tratamento térmico no qual o arco linear apresenta uma espessura de 1 80-250 mm, este 

documento afeta a novidade da dita reivindicação. 

( i i )  Quando a fa ixa numérica descrita no docu mento de anterioridade e a fa ixa nu mérica 

da característica técn ica se sobrepõem parcia l mente ou apresentam pelo menos um 

ponto extremo em comu m ,  o docu mento de anterioridade afeta a novidade da  

i nvenção . 

3: 

O pedido reivindica um processo para produzir cerâmicas de nitreto de silício, onde o tempo 

de calcinação é de 1 - 1  O horas. Se o documento de anterioridade descreve um processo 

para a produção de cerâmicas de nitreto de silício onde o tempo de calcinação é de 4- 1 0  

horas, uma vez que a s  duas faixas se sobrepõem n o  tempo de calcinação de 4- 1 O horas, o 

documento de anterioridade afeta a novidade da dita reivindicação, mas não afeta a 

novidade da dita reivindicação para o caso do tempo de calcinação de 1 -4 horas. 
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Exemplo 4: 

O pedido reivindica um processo para revestimento por aspersão, onde a potência da pistola 

de aspersão é de 20-50 kW durante o revestimento. Se o documento de anterioridade 

descreve um processo de revestimento por aspersão em que a potência da pistola de 

aspersão é de 50-80 kW durante o revestimento, uma vez que as duas faixas apresentam 

um ponto extremo em comum, 50 kW, o documento de anterioridade afeta a novidade da 

dita reivindicação. 

( i i i ) Os dois pontos extremos da fa ixa numérica descrita no documento de anterioridade 

afetam a novidade da i nvenção, quando a característica técn ica em questão 

apresenta va lores nu méricos d iscretos i ncl u i ndo um dos d i tos pontos extremos, mas 

não afetam a novidade da i nvenção quando a característ ica técn ica em q uestão é u m  

valor numérico em qua lquer  ponto entre o s  dois d itos pontos extremos. Para maiores 

deta lhes a respeito de patentes de seleção ,  vide parágrafo 4 .24 deste capítu lo .  

5: 

O pedido reivindica um processo para a produção de fotocatalisador de dióxido de titânio, 

onde a temperatura de secagem é de 40°C, 58°C, 75°C ou 1 00°C. Se o documento de 

anterioridade descrever um processo para a produção de fotocatalisador de dióxido de 

titânio onde a temperatura de secagem é de 40°C a 1 00°C, esta divulgação afeta a novidade 

da dita reivindicação para o caso de temperatura de secagem de 40°C ou 1 00°C, mas não 

afeta a novidade da dita reivindicação para o caso da temperatura de secagem de 58°C ou 

75°C. 

( iv) Quando os va lores nu méricos ou fa ixa numérica da característ ica técn ica em questão 

reca i dentro da faixa descrita no documento de anterioridade e não apresenta 

qua lquer  ponto extremo em comum com este , o docu mento de anterioridade não 

afeta a novidade da i nvenção re ivi nd icada .  Para maiores deta lhes a respeito de 

patentes de seleção , v ide parágrafo 4 .24 deste cap ítu lo .  

6: 

O pedido reivindica um anel de pistão para um motor de combustão interna, onde o diâmetro 

do anel do pistão é de 95 mm. Se o documento de anterioridade descreve um anel de pistão 

de 70- 1 05 mm de diâmetro utilizado em motor de combustão interna, este não retira a 

novidade da dita reivindicação, desde que o anel com 95 mm não tenha sido explicitamente 

citado e concretizado na anterioridade. 



Reivi nd icações prod uto por parâmetros desempenho 

Exemplo: 

Reivi nd icações prod uto pe lo 

Exemplo 7: 

O pedido reivindica um copolímero de etileno-propileno, onde o grau de polimerização é de 

1 00-200. Se o documento de anterioridade descreve um copolímero de etileno-propileno no 

qual o grau de polimerização é de 50-400, este não retira a novidade da dita reivindicação, 

desde que o grau de polimerização de 1 00-200 não tenha sido explicitamente citado e 

concretizado na anterioridade. 

Reivindicações de produto definido por características ou parâmetros de 

desempenho, uso ou processo de fabricação 

de defi n idas características ou de 

4 . 1 5  Reivind icações de produto defi n idas por  meio de características ou parâmetros de 

desempenho podem ser  perm it idas se a i nvenção só puder ser  defi n ida em ta is termos, ou 

não puder ser defi n ida  ma is precisamente sem restri ng i r  de modo i ndevido o escopo das 

re ivind icações . Para este t ipo de re ivind icação, o examinador deve cons iderar  se as 

características ou parâmetros de desempenho na re ivi nd icação imp l icam no fato do prod uto 

re ivind icado apresentar  uma certa estrutu ra e/ou composição particu lar. Se as características 

ou parâmetros de desempenho impl icarem no fato do produto re ivi nd icado apresentar  uma 

estrutura e/ou composição d isti nta do prod uto descrito no docu mento de anter ioridade,  a 

re ivind icação apresenta novidade.  Por outro lado,  se o técn ico no assu nto ,  a part ir  das 

características ou parâmetros de desempenho ,  não puder d isti ngu i r  o prod uto re ivind icado 

do descrito no docu mento de anterioridade,  pode-se presum i r  que o produto re ivi nd icado é 

idênt ico ao produto do documento de anterioridade e ,  desta forma ,  a re iv ind icação não 

apresenta novidade.  

Um pedido reivindica um composto A em um estado cristalino definido por uma variedade de 

parâmetros incluindo dados de difração de raios-X, e o documento de anterioridade também 

descreve um composto A em um estado cristalino. Se os estados cristalinos de ambos não 

podem ser distinguidos entre si com base na descrição do documento de anterioridade a 

partir destes parâmetros, pode-se presumir que o produto reivindicado é idêntico ao produto 

do documento de anterioridade e, desta forma, a reivindicação não apresenta novidade. 

de caracterizado uso 

4 . 1 6  Reivind icações de prod uto caracterizado pelo uso ,  em que o prod uto já é conhecido 

do estado da técn ica ,  não são aceitas por fa lta de novidade.  No caso em q ue um prod uto 

não seja conhecido do estado da técn ica ,  ta l formu lação de re ivind icação não é ace i ta por 



Exemplo: 

Reiv ind icações prod uto pe lo processo fabricação 

Exemplo: 

fa lta de c lareza , de acordo com o art igo 25 da LP I ,  uma vez que o produto deve ser defi n ido 

em termos de suas características técn icas . 

Reivindicação para um composto X para uso como antiviral não seria considerada nova em 

relação ao mesmo composto X utilizado como corante descrito em um documento de 

anterioridade. Embora o uso do composto X possa ser novo, a fórmula química que 

determina suas propriedades não foi alterada. Desta forma, a invenção do composto antiviral 

X não apresenta novidade. 

de caracterizado de 

4 . 1 7  Reivi nd icações para prod uto defi n idas em termos de um processo de fabricação são 

perm it idas somente se os prod utos cu mpri rem os requ is itos para patenteab i l idade ,  ou seja ,  

nomeadamente , que  e les sejam novos e i nventivas , desde que o prod uto não possa ser 

descrito de outra forma .  Para este ti po de re ivi nd icação, o examinador deve considerar  se a 

característica de processo de fabricação resu lta em uma estrutu ra e/ou composição 

particu lar  do produto .  Se o técn ico no assu nto puder concl u i r  que  o processo i rá 

necessariamente resu ltar  em um produto apresentando uma estrutu ra e/ou composição 

d iferente daquela do produto no documento de anterioridade,  a re ivi nd icação apresenta 

novidade .  Por outro lado ,  se o prod uto re ivind icado,  q uando comparado com o prod uto no 

docu mento de anterioridade,  apresenta a mesma estrutu ra e composição apesar do 

processo de fabricação d iferente , a re ivi nd icação de produto não apresenta novidade . 

Pedido reivindica um copo de vidro obtido pelo processo X, e um documento de 

anterioridade descreve um copo de vidro obtido pelo processo Y. Se os copos de vidro 

obtidos por ambos os processos apresentam a mesma estrutura, formato e material 

constituinte, a reivindicação de produto não apresenta novidade. Por outro lado, se o 

processo X compreende uma etapa de cozimento a uma temperatura particular não descrita 

no documento de anterioridade, a qual aumenta consideravelmente a resistência à quebra 

do copo de vidro, quando em comparação com o copo de vidro do documento de 

anterioridade, então isto indica que o copo de vidro reivindicado apresenta uma 

microestrutura diferente devida ao processo de fabricação diferente, e apresenta uma 

estrutura interna diferente daquela do copo de vidro no documento de anterioridade. Desta 

forma, a reivindicação apresenta novidade. 
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Reivindicações de segundo uso 

4 . 1 8  U ma re ivi nd icação para o uso não méd ico de um composto conhecido apresenta 

novidade,  desde que este novo uso não tenha s ido previamente colocado à d isposição do 

púb l ico .  

Considere o estado da técnica que revela o uso de uma liga X para fabricar determinada 

peça A .  Um pedido que trata de "uso de uma liga X para fabricar determinada peça 8 "  

apresenta novidade. 

Em re ivi nd icações do t ipo "fórmu la  su íça" ("Uso de um composto de fórmu la  X, caracterizado 

por ser para preparar um med icamento para tratar a doença Y" ) ,  a novidade é ava l iada em 

fu nção da doença a ser tratada .  

Por outro lado,  re ivi nd icações d o  ti po "Uso d o  composto X caracterizado para tratamento d a  

doença Y" correspondem a re ivi nd icações de método terapêut ico e ,  portanto , não são 

consideradas i nvenção de acordo com o inciso VI I I  do artigo 1 O da LP I . 

Patentes de seleção 

4 . 1 9  U ma i nvenção por seleção consiste em selecionar e lementos ind iv id ua is ,  

subconj untos ou fa ixas dentro de uma descrição genérica do estado da técn ica ,  quer  seja 

dentre opções para su bstitu intes em um composto , componentes presentes em 

com posições ou fa ixas de parâmetros de processos , e que apresentem propriedades 

particu lares e inesperadas,  em re lação ao estado da técn ica mais próximo .  É possível 

encontrar  patentes de seleção em ped idos de processos envolvendo cond ições particu lares 

não especificamente reveladas anteriormente no estado da técn ica, e/ou em ped idos de 

produtos selecionados dentre prod utos defi n idos de forma abrangente ,  t ip icamente nas 

fórm u las de prod uto do ti po Markush , como também , por exemplo ,  em compostos derivados 

e composições. 

4 .20 A patente de seleção deve segu i r  os segu i ntes critérios : 

( i )  	O componente selecionado não pode ter s ido especificamente revelado,  para atender 

ao crité rio de novidade ;  

( i i )  O 	 componente selecionado deve apresentar  a lgum efeito técn ico inesperado 

c laramente demonstrado,  para atender ao critér io de atividade inventiva (vide o tóp ico 

" I nvenção por Seleção" no capítu lo de Atividade I nventiva . 
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4 .2 1  Entende-se por especificamente reve lada aque la matéria cont ida no corpo do ped ido ,  

quer  seja no re latório descritivo , nos desen hos, nos exemplos de preparação/uti l ização,  

l i stagem de seq uências,  ou nas re ivi nd icações , de forma clara e concreta , sem necessidade 

de dedução do examinador. 

4 .22 Ass im ,  a novidade para ta l seleção poderá ser atri bu ída se a descrição em um 

docu mento anterior for apenas genérica ,  sem que o item específico que está sendo 

selecionado tenha s ido mencionado de mane i ra expl ícita , isto é ,  textua lmente e concretizado 

na forma de exemplos ,  testes , resu ltados,  l istas e tabelas .  Desta forma ,  uma descrição 

anterior genérica por si só não ti ra a novidade de uma matéria especifica re ivi nd icada .  

4 .23 Se um produto fo i reve lado em um documento do estado da técn ica ,  por exemplo ,  um 

composto , através de sua  nomenclatu ra ,  ou pela sua  fórmu la  estrutu ra l ,  dentre os 

compostos d i tos preferencia is e concretizados nos exemplos de preparação/uti l ização, esse 

não pode ser a matéria objeto de uma patente de seleção , pois o composto é cons iderado 

como especificamente reve lado e não preenche o requ is ito de novidade . 

4 .24 No caso de ped idos de seleção de processo em que é selecionada uma su bfa ixa de 

uma fa ixa ma is ampla compreend ida no docu mento do estado da técn ica ,  para o 

preench imento do requ isito de novidade é necessário que a su bfa ixa selecionada não tenha 

s ido especificamente revelada e concretizada no estado da técn ica .  

1 :  

Pedido de patente trata de um processo de obtenção de um produto, com controle de 

temperatura, entre 1 25°C e 1 30°C. O estado da técnica revela o mesmo processo de 

obtenção do produto, utilizando temperaturas de 1 20°C a 1 80°C, com testes apresentados 

utilizando temperaturas de 140°C e 1 50°C. Neste caso, o processo reivindicado é novo 

tendo em vista que o mesmo trata de uma seleção específica de temperatura em um 

intervalo comparativamente amplo e diferente do explicitamente revelado e concretizado no 

estado da técnica. 

2: 

Pedido de patente trata de um processo de obtenção de um produto, com controle de 

temperatura, entre 1 25°C e 140°C. O estado da técnica revela um processo de obtenção do 

produto, utilizando temperaturas de 1 20°C a 1 60°C, com testes apresentados utilizando 

temperaturas de 140°C e 1 50°C. 
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Neste caso, o processo reivindicado inclui temperatura que foi explicitamente revelada e 


concretizada no estado da técnica (140°C), e dessa forma, a seleção da faixa de 

temperatura pleiteada não é considerada nova. 

4 .25 O exami nador deve levar em conta que os va lores nu méricos re lacionados a med idas 

estão suje i tos a erros ,  que apresentam l im ites em sua precisão. Por este motivo , a 

convenção gera l  na l iteratu ra técn ica e científica é ap l icáve l ,  na qua l  a ú lt ima casa deci mal  

de um va lor  nu mérico ind ica o seu g rau  de precisão . Em casos onde não existe nen huma 

outra margem de erro ,  a margem máxi ma deve ser determ inada por meio do 

arredondamento da ú lt ima casa decimal . 

Uma reivindicação pleiteia um elemento com comprimento de 3, 5 em. O estado da técnica 

revela um documento descrevendo o mesmo elemento com comprimento de 3, 45 em. 

Considerando que é do conhecimento geral do técnico no assunto que em uma medição de 

3, 5 em, a margem de erro é de 3, 45 a 3, 54 em, o pedido não apresenta novidade. 



Capítulo V 

Atividade Inventiva 

Conceito 

5 . 1  A i nvenção é dotada de ativ idade i nventiva , de acordo com o d isposto no art igo 1 3  da 

LP I  se ,  tendo em conta o estado da técn ica ,  não decorrer de mane i ra evidente ou óbvia para 

um técn ico no assunto . Novidade e ativ idade i nventiva são critérios d iferentes e a pergu nta 

"existe atividade i nventiva?" - só surge se a i nvenção é nova . 

5 .2  O termo "óbvio ou evidente" s ign ifica aqu i lo  que  não va i a lém do desenvolvimento 

normal da tecnolog ia ,  mas apenas o faz c lara ou log icamente a parti r do estado da técn ica ,  

o u  seja ,  a lgo q u e  não envolve o exercício de qua lquer  hab i l idade o u  capacidade a lém d o  

que  s e  espera de um técn ico n o  assunto .  

5 . 3  Se o técn ico no assunto pode chegar à i nvenção tão somente por  aná l ise lóg ica ,  

i nferência ou sem experimentação i ndevida com base no estado da técn ica ,  a i nvenção é 

óbvia e ,  desta forma ,  não apresenta q ua lq uer so lução técn ica inesperada .  Se ass im for o 

caso , o ped ido não é patenteável por fa lta de atividade i nventiva . 

O Técnico no Assunto 

5 .4 A defi n i ção do técn ico no assu nto ,  para efe i tos de ativ idade i nventiva , é a mesma 

para fi ns de ava l iação de sufic iência descrit iva . O técn ico no assu nto pode ser aq ue le com 

conheci mento med iano da técn ica em questão à época do depósito do ped ido ,  com n ível 

técn ico-científico , e/ou aquele com conhecimento prát ico operacional  do objeto .  Considera

se que o mesmo teve à d isposição os meios e a capacidade para traba lho e experi mentação 

roti ne i ros , usua is ao campo técn ico em questão.  Pode haver casos onde seja mais 

apropriado pensar em termos de um g ru po de pessoas, como no caso de uma eq u i pe de 

prod ução ou pesqu isa.  I sto pode se ap l icar, particu larmente ,  em certas tecnologias 

avançadas ta is como computadores e nanotecnolog ia .  



Avaliação de Atividade Inventiva 

Visão Geral 

5 .5  Para ava l iação da ativ idade i nventiva , o examinador deve cons iderar  não apenas a 

solução técn ica em s i ,  mas também o campo técn ico ao q ua l  a invenção pertence ,  o 

problema técnico solucionado e os efe i tos técn icos produzidos pela i nvenção. 

5 . 6  A invenção re ivind icada deverá ser cons iderada como um todo ,  l evando-se em conta 

os e lementos constantes no preâmbu lo  e na parte caracterizante . Na  determinação das 

d iferenças entre as re ivind icações e o estado da técn ica ,  a questão não é se as d iferenças 

seriam óbvias ind iv id ua lmente , mas se a i nvenção re ivi nd icada seria óbvia como um todo .  

Ass im sendo,  como regra gera l ,  no caso de re ivi nd icações que  combinem d iversas 

características ,  não é correto se cons iderar  a matéria re iv ind icada como óbvia ,  sob a 

arg u mentação de que as d itas d iversas características técn icas , tomadas cada uma em 

separado,  são conhecidas ou óbvias em relação ao estado da técn ica .  Entretanto , q uando a 

re ivind icação é meramente uma "agregação" ou "justaposição" de características 

conhecidas,  ou seja ,  uma comb inação que  resu lta em um efe ito que é a s imp les soma dos 

efeitos i nd iv id uais das característ icas , esta re ivi nd icação não apresenta ativ idade i nventiva . 

5 . 7  Em gera l ,  se uma re ivi nd icação i ndependente apresenta atividade i nventiva , não é 

necessário exam inar a ativ idade i nventiva de suas re ivi nd icações dependentes ,  uma vez q ue 

estas i ncorporam todas as l i m itações presentes nas re ivi nd icações das qua is  dependem . 

5 . 8  Ao contrário ,  se uma reivi nd icação i ndependente não apresenta atividade i nventiva , 

as suas re ivi nd icações dependentes devem ser examinadas ,  pois podem conter e lementos 

específicos que  tornem aq ue la matéria i nventiva . 

Etapas para averiguação de atividade inventiva 

5 . 9  Três etapas são empregadas para determ i nar se uma i nvenção re iv ind icada é óbvia 

quando em comparação com o estado da técn ica :  

( i )  determ i nar  o estado da técn ica mais próximo ;  

( i i )  determ inar  as características d ist int ivas da i nvenção e/ou o problema técn ico de fato 

solucionado pe la i nvenção ; e 

( i i i )  determ inar  se, d iante do prob lema técn ico considerado,  e part indo-se do estado da 

técn ica ma is  próxi mo,  a i nvenção é ou não óbvia para um técn ico no assu nto .  




próximo 

i nvenção problema pela 

i nvenção 

Determ inar  o estado da técn ica mais 

5 . 1  O O estado da técn ica mais próx imo é constitu ído por um ou pela combinação de dois 

docu mentos , excepciona l mente três , re lacionados com a i nvenção p le iteada em cada 

re ivind icação i ndependente , e devem ser  a base para ava l iar  a presença de atividade 

i nventiva . O estado da técn ica mais próximo pode ser :  

( i )  Um ou mais documentos existentes no mesmo campo técn ico q ue o da invenção 

re ivind icada ,  em que o prob lema técn ico a ser solucionado,  os efeitos técn icos ou o uso 

pretend ido são os mais próxi mos da i nvenção re iv ind icada ;  ou que descrevem o maior  

número de características técn icas da i nvenção re ivi nd icada ;  ou 

( i i )  Um ou mais documentos existentes que,  apesar de ser em um campo técn ico d iferente 

do campo da i nvenção re ivi nd icada (vide item 5 .4 deste cap ítu lo) ,  são capazes de rea l izar a 

fu nção da i nvenção,  e descreve o maior número de características técn icas da invenção . 

Para maiores deta l hes,  v ide o su btítu lo  " I nvenção por ana log ia de campo técn ico" . 

5 . 1 1  O estado da técn ica mais próximo deve ser aferido através da perspectiva de um 

técn ico no  assu nto à data re levante do ped ido .  

5 . 1 2  Deve ser  observado que ,  q uando da determ inação do estado da técn ica mais próx imo,  

deve-se cons iderar  prime i ramente o estado da técn ica do mesmo campo ou campo 

seme lhante ao da i nvenção , antes de cons iderar  um campo técn ico d iferente . 

Determ inar as características d ist int ivas da e/ou técn ico solucionado 

5 . 1 3  O examinador deve ana l isar as características distintivas da invenção e determ inar  

objetivamente o prob lema técn ico solucionado pe la  i nvenção . Deste modo,  o exami nador 

deve prime i ramente determ inar as características d isti ntivas da i nvenção re ivind icada em 

com paração com o estado da técn ica mais próximo e determinar  o problema técn ico q ue é 

de fato solucionado pela i nvenção.  

5 . 1 4  Tendo em vista que o estado da técn ica mais próximo identif icado pe lo exami nador 

pode ser d iferente do apresentado pelo depos itante no re latório descrit ivo , o prob lema 

técn ico de fato sol ucionado pela i nvenção pode não ser o mesmo q ue o descrito no re latório .  

Em uma ci rcunstância ta l ,  o prob lema técn ico de fato solucionado pe la  i nvenção deve ser  

reformu lado com base no estado da técn ica mais próximo identificado pe lo  examinador. 
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5 . 1 5  Como pri ncíp io ,  q ua lquer  efeito técn ico de uma i nvenção pode ser ut i l izado como 

base para a reformu lação do prob lema técn ico ,  desde que o efe ito técn ico possa ser 

reconhecido por um técn ico no assunto a part i r  do que é apresentado no re latório descritivo . 

5 . 1 6  Na h i pótese de resu l tados/testes/ensaios ou s im i lares apresentados du rante o 

exame técn ico, mesmo após o ped ido de exame,  com o objetivo de comprovar o efe ito 

técn ico da i nvenção , a apresentação de ta is dados na argumentação da requerente deve ser 

i nerente à matéria i n ic ia lmente reve lada.  Nestes casos , o efe ito técn ico da i nvenção deve 

estar  descrito na matéria i n ic ia lmente reve lada ,  a inda que não em uma forma quantitativa . 

5 . 1 7  Nos casos em que estes dados de resu ltados/testes/ensaios ou s im i la res tratam de 

efeito técn ico não revelado e tampouco inerente no ped ido orig ina lmente depositado ,  ta is 

i nformações deverão ser desconsideradas na aval iação do efeito técn ico da i nvenção. 

5 . 1 8  Características que não contri buem ao caráter técn ico da i nvenção não são 

consideradas para ava l iação de ativ idade i nventiva . Ta l situação pode ocorrer, se uma 

característica contri bu i  apenas para a solução de um prob lema não técn ico, ta l como um 

prob lema em um campo excl u ído pelo art igo 1 O da LP I . 

Considere uma reivindicação de uma xícara que inclui uma estampa X. A estampa X não 

possui qualquer efeito técnico, mas meramente estético. Neste caso a avaliação de atividade 

inventiva deve desconsiderar a estampa. 

5 . 1 9  Deve ser observado que  o prob lema técn ico objetivo deve ser form u lado de modo a 

não incl u i r  parte da solução técn ica oferecida pela i nvenção na defi n i ção do prob lema,  para 

não i nduzir o exami nador a concl u i r  que  a i nvenção não apresenta ativ idade i nventiva . 

Um veículo possui luzes de freio situadas fora da linha de visão do motorista de um outro 

veículo que segue atrás do primeiro, o que favorece a ocorrência de colisões. Considere que 

o problema técnico foi definido pela falta de alinhamento entre as luzes de freio do primeiro 

veículo e a linha de visão do motorista do segundo veículo, e que a solução do problema 

consiste em elevar a posição das luzes de freio de modo a alcançar tal alinhamento. A 

presença de parte da solução - alinhamento - na definição do problema poderia induzir o 

examinador a concluir pela falta de atividade inventiva. Neste caso, o problema técnico seria 

melhor definido por "dificuldade de alertar o segundo veículo a respeito de frenagens do 

primeiro veículo". 



se, prob lema cons iderado, parti ndo-se 

próximo, i nvenção para 

Determ inar d iante do técn ico e do estado da técnica 

mais a é ou não óbvia um técn ico no assu nto 

5 .20 Nesta etapa ,  o exami nador deve j u lgar, a parti r do estado da técn ica mais próx imo 

e da solução proposta para o prob lema técn ico, se a i nvenção é ou não óbv ia para um 

técn ico no assunto à época da data re levante do ped ido .  Durante o j u lgamento , o que  deve 

ser determ i nado é se existe uma motivação para ap l icar as d itas características d isti ntivas da 

i nvenção ao estado da técn ica mais próximo visando sol uc ionar o prob lema técn ico 

existente . Ta l motivação não precisa estar apresentada de modo exp l ícito nos docu mentos 

do estado da técn ica .  

5 . 2 1  O técn ico no assunto não  deve ser cons iderado como um mero autômato motivado 

apenas pe lo conteúdo revelado nos docu mentos , mas como alguém que possu i  

conheci mento e experiência no campo da i nvenção e é capaz de fazer conexões e re lações 

de forma razoável entre os aspectos técn icos envolvidos . Se as i nformações do estado da 

técn ica conduzirem o técn ico no assu nto a aperfe içoar o estado da técn ica mais próx imo de 

forma a chegar à i nvenção re ivi nd icada ,  a mesma é considerada óbvia .  Deve ser  ava l iado se 

qua lq uer ens inamento no estado da técn ica ,  como um todo ,  cond uzi ria  necessariamente um 

técn ico no  assunto , d iante do prob lema técn ico ,  a mod ificar ou adaptar o estado da técn ica 

mais próximo,  de modo a a lcançar  a solução proposta pela re ivind icação . 

Combinação de documentos do estado da técnica 

5 .22 Ao determinar  se a comb inação de duas ou excepciona lmente três d ivu lgações 

d ist intas resu lta em óbvia ou não,  o exami nador deverá ava l iar  os segu i ntes critérios : 

( i )  se o conteúdo dos docu mentos é ta l que  u m  técn ico no assu nto ser ia capaz de 

comb i ná- los d iante do prob lema solucionado pe la  i nvenção;  

( i i )  se os documentos são proven ientes de campos técn icos s im i lares ,  próxi mos, ou se os 

docu mentos são pert i nentes a u m  problema part icu lar  com o qua l  a i nvenção está 

re lac ionada ;  e 

( i i i )  se a combinação de d uas ou mais partes de u m  mesmo docu mento poderia ser óbvia 

se existe uma base razoável para que um técn ico no assunto associe estas partes 

entre s i .  
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Situações Específicas na Avaliação de Atividade Inventiva 

Invenção que Abre um Campo Novo 

5 .23 U ma i nvenção que  abre um campo novo envolve atividade i nventiva . A segu i r  são 

dados exemplos destas i nvenções revo lucionárias :  

Bússola, papel, técnica de impressão, pólvora, motor a vapor, lâmpada de filamento, rádio, 

radar, fibra ótica e laser. 

Invenção por Combinação 

Visão Geral 

5 .24 U ma i nvenção por comb inação de e lementos refere-se a uma nova sol ução de um 

prob lema técn ico ,  obtida  por comb inação de certas soluções do estado da técn ica .  

5 .25  Na  determ inação da atividade i nventiva de uma i nvenção por  combinação , 

usua lmente os seg u i ntes fatores devem ser considerados : 

( i )  se as características técn icas combinadas se i nteg ram funcional mente ;  

( i i )  se  existe d ificu ldade ou faci l idade na comb inação ;  

( i i i )  se  existe q ua lquer  motivação para se  rea l izar a comb i nação; e 

( iv) o efe ito técn ico decorrente da comb inação . 

5 .26 Não é necessário encontrar exp l icitamente no estado da técn ica a lguma sugestão,  

motivação ou ens inamento para uma comb inação de documentos conhecidos . A motivação 

pode estar mesmo em outro ramo da técn ica e se referi r  a outro prob lema,  ou se um técn ico 

no assu nto pode ser motivado a rea l izar esta comb inação ,  uma vez capaz de fazer conexões 

e re lações de forma razoáve l entre os aspectos técn icos envolvidos.  

óbvia 

5 .27 Se uma i nvenção re ivi nd icada é meramente uma agregação ou justaposição de 

certos e lementos conhecidos, cada um funcionando em sua forma de roti na ,  e o efeito 

técn ico tota l é apenas o somatório dos efe itos técn icos de cada parte sem q ua lquer  s inerg ia  

ou i nteração fu ncional  entre as características técn icas combinadas,  então a i nvenção por 

comb inação não envolve uma atividade i nventiva . 



Combinação 

Exemplo: 

A invenção refere-se a uma caneta esferográfica com relógio eletrônico, onde a solução é 

meramente se fixar um relógio eletrônico conhecido em uma caneta esferográfica conhecida. 

Após a combinação, o relógio eletrônico e a caneta esferográfica ainda funcionam como de 

costume, sem qualquer interação funcional entre eles, e, desta forma, a invenção é apenas 

uma mera agregação e não envolve atividade inventiva. 

5 .28 Além d isto , se a comb inação reca i no escopo do desenvolvi mento normal da 

tecno log ia ,  sem q ua lquer  efeito técn ico inesperado ,  então a i nvenção não envolve atividade 

i nventiva . 

5 .29 Por outro lado,  se os docu mentos apontados como anterioridades mencionam 

d i retamente que a solução proposta no ped ido em aná l ise não deve ser segu ida pelo técn ico 

no assu nto , ou seja ,  a anterioridade sugere ao técn ico no assu nto se afastar da so lução ora 

proposta no ped ido em aná l ise ,  torna-se c laro que não existe uma motivação do técn ico no 

assunto em uti l izar ta l documentação para chegar à solução proposta , o que consti tu i 

evidência de ativ idade i nventiva . Neste caso , o prece ito técn ico presente na anterioridade 

afastaria o técn ico no assu nto da solução encontrada .  

não óbvia 

5 . 30 Se as características técn icas comb inadas i nteragem funciona lmente entre s i  e 

prod uzem um efeito técn ico inesperado ,  ou , em outras palavras ,  se o efeito técn ico após a 

comb inação é d iferente que  o somatório dos efe itos técn icos das características ind ivid ua is ,  

então ta l comb inação apresenta atividade i nventiva . O fato de qua isq uer das características 

técn icas em si na i nvenção por comb inação ser con hecida não compromete a ativ idade 

i nventiva da d ita invenção . 

O efeito técnico de um transistor individual é essencialmente o de um interruptor eletrônico. 

Entretanto, transistores interconectados de modo a formar um microprocessador interagem 

sinergicamente para alcançar efeitos técnicos, tais como processamento de dados. Desta 

forma, os efeitos técnicos se encontram além da soma dos seus respectivos efeitos técnicos 

individuais. 
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Invenção por Seleção 

Visão Geral 

5 .3 1  Na  afer ição da ativ idade i nventiva em patentes de seleção,  o(s) e lemento(s) ou a 

subfa ixa selecionado(s) deve(m) representar  uma contri bu ição ao estado da técn ica ,  e não 

uma mera seleção arb itrária a parti r do estado da técn ica .  

5 . 32 A mera esco lha de e lementos/subgru pos/su bfa ixas arbitrários não garante a 

atri bu ição de ativ idade i nventiva para a seleção ,  já  que os efeitos/propriedades decorrentes 

de ta l esco lha  serão ava l iados sempre do ponto de vista do técn ico no assunto .  Para 

afer ição de ativ idade i nventiva em invenções de seleção , cabe ao depositante demonstrar  

que  o efe ito técn ico inesperado não está presente nos e lementos/subgrupos/su bfa ixas do 

estado da técn ica .  Destaca-se que dados complementares podem ser ace i tos para a 

comprovação de ativ idade i nventiva . 

óbvia 

5 . 33 Os segu intes casos correspondem a uma seleção óbvia :  

( i )  Se a i nvenção consiste meramente na esco lha dentre um nú mero de poss ib i l idades 

conhecidas,  ou meramente na esco lha de um número de a l ternativas igua lmente 

possíve is ,  e a sol ução selecionada não prod uz qua lquer efe ito técn ico inesperado ,  a 

i nvenção não envolve ativ idade i nventiva . 

No estado da técnica muitos processos de aquecimento são descritos quando a invenção 

reside na seleção de um processo conhecido, tal como, aquecimento elétrico para uma 

reação química, no caso da seleção não produzir qualquer efeito técnico inesperado, a 

invenção não envolve atividade inventiva. 

( i i )  Se a i nvenção res ide na esco lha de d imensões particu lares, fa ixas de tem peratu ra ou 

outros parâmetros a parti r de uma fa ixa l im itada de possi b i l idades,  e se ta l esco lha  

puder  ser  fe ita pelo técn ico no assunto por  proced imentos normais de projeto e não 

prod uzir qua lquer  efeito técn ico inesperado,  a i nvenção não envolve atividade 

i nventiva . 

A invenção refere-se a um processo para a realização de uma reação conhecida e é 

caracterizada por uma taxa de fluxo específica de um gás inerte. Uma vez que a 
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determinação da taxa de fluxo pode ser feita por um técnico no assunto através de cálculo 

convencional, a invenção não envolve atividade inventiva. 

( i i i )  Se a i nvenção pode ser obtida por mera extrapolação d i reta a part i r  do estado da 

técn ica ,  a mesma não envolve ativ idade i nventiva . 

A invenção consiste em aumentar a estabilidade térmica de uma composição Y, 

caracterizada pelo uso de uma quantidade mínima específica de um componente X na 

composição Y, enquanto que, de fato, a quantidade mínima específica do componente X 

pode ser derivada a partir da curva de relação entre a quantidade do componente X e a 

estabilidade térmica da composição Y. Desta forma, a invenção não envolve atividade 

inventiva. 

não óbvia 

5 . 34 Os segu intes casos correspondem a uma seleção não óbvia :  

( i )  Quando a i nvenção envolve uma seleção especia l  de condições operacionais 

particu lares ,  ta is como temperatu ra e pressão em um processo, dentro de uma fa ixa 

conhecida ,  e ta l seleção produz efeitos técn icos inesperados no fu ncionamento do 

processo ou nas propriedades do produto resu ltante. 

1 :  

Processo e m  que a s  substâncias A e B são transformadas a altas temperaturas e m  uma 

substância C, é conhecido um processo entre 50°C e 1 30°C, com exemplos ilustrativos 

utilizando as temperaturas de 1 1 0°C e 1 25°C. Agora se determina que na faixa de 

temperatura entre 63°C e 65°C, a qual não foi explorada previamente, o rendimento da 

substância C foi consideravelmente superior ao esperado e com maior grau de pureza. 

( i i )  A i nvenção consiste na seleção de certos compostos q u ím icos ou composições -

i ncl u i ndo l igas,  a part ir  de um campo amp lo ,  onde estes compostos ou com posições 

apresentam efe ito técn ico i nesperado.  

2: 

A invenção reside na seleção de um radical "R" de um conjunto de possibilidades definidas 

no estado da técnica (comumente numa Fórmula Markush) . Os compostos selecionados 

apresentam propriedades não óbvias, sem que existam indicações que induziriam um 

técnico no assunto a realizar esta seleção em particular. Em geral, tais efeitos são 

comprovados através de testes comparativos apresentados. 
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( i i i )  Se a i nvenção é obtida de uma seleção que prod uz efe ito técn ico inesperado ,  a 

i nvenção apresenta ativ idade i nventiva : 

a )  Nos casos em que  os parâmetros variam e o estado da técn ica não fornece 

i nd icações sobre os parâmetros mais críticos a serem testados ou sobre as 

poss ib i l idades mais promissoras ;  e 

b )  Nos casos de exp loração de uma tecnolog ia  nova que se apresenta como 

campo promissor de i nvest igação , mas cujo estado da técn ica apresenta apenas 

i nd icações genéricas sobre as poss ib i l idades da i nvenção . 

3: 

Em um documento do estado da técnica que descreve a produção de um ácido, a proporção 

de catalisador para 1 moi de matéria-prima é acima de O e abaixo ou igual a 1 00% (mo/) . No 

exemplo dado, a quantidade de catalisador é de 2% a 1 3% (% molar), e é indicado que a 

produtividade começa a aumentar a partir de 2% da quantidade de catalisador. Além disto, o 

técnico no assunto considera o aumento da quantidade de catalisador de maneira a 

aumentar a produtividade. Em uma invenção por seleção referente a um processo para a 

produção do referido ácido, é utilizada uma quantidade menor de catalisador (0, 02% a 

0, 2%) .  No entanto, a produtividade cresce em 35%, excedendo em muito a produtividade 

esperada, e, além disto, o processamento do reagente é também simplificado. Tudo isto 

mostra que a solução técnica selecionada por esta invenção produziu efeitos técnicos 

inesperados, pois a partir dos ensinamentos prévios, o técnico no assunto seria levado a 

aumentar a quantidade de catalisador para melhorar a produtividade do processo, e não a 

diminuí-la, e, desta forma, a invenção envolve atividade inventiva. 

Invenção por analogia de campo técnico 

5 .35 U ma i nvenção por ana log ia de campo técn ico refere-se a uma i nvenção que ap l ica 

uma tecnolog ia conhecida em um campo técn ico a um outro campo técn ico .  

5 . 36 O técn ico no assunto pode ser  levado a buscar sugestões em outros campos técn icos 

afins ou remotos . A averiguação rea l izada pelo examinador se a sol ução envolve atividade 

i nventiva deve ser baseada no conhecimento e na hab i l idade do técn ico no assunto à época 

da data re levante do ped ido .  

5 .37 Na  determinação da ativ idade i nventiva por  ana log ia de campo técn ico ,  usua lmente 

os segu i ntes fatores precisam ser cons iderados : ( i )  a proxi m idade entre os do is campos 
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técn icos ; ( i i )  se existe a motivação técn ica correspondente ;  ( i i i )  o n íve l de d ificu ldade em 


adaptar a tecnologia conhecida para o outro campo técn ico ;  ( iv) qua isquer d ificu ldades 

técn icas a serem su peradas;  e (v) o efe ito técn ico a lcançado .  

5 .38 Se a ana log ia  de campo técn ico é rea l izada entre campos técn icos seme lhantes ou  

próxi mos, e nenhum efe i to técn ico i nesperado é obtido ,  a i nvenção não envolve atividade 

i nventiva . 

Aplicação de uma estrutura de suporte de um armário para suportar uma mesa não envolve 

atividade inventiva. 

5 .39 Se a ana log ia  de campo técn ico prod uz um efe ito técn ico i nesperado su perando 

d ificu ldades encontradas no estado da técn ica ,  então a i nvenção apresenta atividade 

i nventiva . 

A invenção refere-se a ailerons de submarino. No estado da técnica, um submarino 

permanece em um local arbitrário sob a água pelo balanço entre seu peso morto e 

ffutuabilidade da água, e sobe pela operação horizontal da cabine para aumentar a 

ffutuabilidade. Em uma área técnica remota como a aeronáutica, um aeroplano voa pela 

força de flutuação do ar produzida completamente pelas asas principais. A invenção se vale 

das medidas técnicas aplicadas em aeroplanos e aplica a ideia das asas principais do 

aeroplano ao submarino. Como resultado, sob as forças de flutuação ou submersão criadas 

pelas abas móveis que funcionam como ailerons do submarino, o desempenho de subida e 

descida do submarino é significativamente melhorado. Tendo em vista que muitas 

dificuldades técnicas foram superadas na aplicação da tecnologia aérea à subaquática, a 

invenção produz efeitos técnicos inesperados e envolve atividade inventiva. 

Invenção de novo uso de produto conhecido 

5 .40 U ma i nvenção de novo uso de um prod uto conhecido refere-se à i nvenção q ue ut i l iza 

um prod uto conhecido para um novo propósito .  

5 .4 1  Na  determ inação da ativ idade i nventiva de uma i nvenção de novo uso  de um prod uto 

conhecido ,  usua l mente os seg u i ntes fatores precisam ser cons iderados : a proxi m idade do 

cam po técn ico do novo uso com o do uso anterior e o efeito técn ico inesperado do novo uso.  



Exemplo 

Exemplo 

Exemplo: 

5 .42 Se o novo uso ut i l iza meramente uma propr iedade conhecida de um materia l  

conhecido ,  a i nvenção de novo uso não envolve ativ idade i nventiva . 

1 :  

O uso de uma composição conhecida como auxiliar de corte de materiais (novo uso) , em 

que o estado da técnica a utiliza como lubrificante, não envolve atividade inventiva. 

2: 

O uso de uma composição como inseticida ,  em comparação com o uso como conservante 

para madeira revelada pelo estado da técnica ,  prod uz efe ito técn ico esperado,  e ,  desta 

forma ,  não envolve ativ idade i nventiva . 

5 .43 Se o novo uso ut i l iza uma propriedade observada de um prod uto conhecido e pode 

prod uzir um efeito técn ico i nesperado ,  então a i nvenção de uso apresenta ,  desta forma ,  

atividade i nventiva . 

O uso de uma composição como herbicida, em comparação com o uso como conservante 

para madeira revelada pelo estado da técnica, produz efeito técnico inesperado, e, desta 

forma, envolve atividade inventiva. 

5 .44 Em reivi nd icações do t ipo "fórmu la  su íça" ("Uso de u m  composto de fórmu la  X,  

caracterizado por ser para preparar u m  med icamento para tratar a doença Y") ,  a atividade 

i nventiva é ava l iada em fu nção da doença a ser tratada .  

5 .45 Por outro lado ,  re ivi nd icações do ti po "Uso do com posto X caracterizado para 

tratamento da doença Y" correspondem a re ivi nd icações de método terapêut ico e ,  portanto , 

não são consideradas i nvenção de acordo com o inciso V I  I I  do art igo 1 O da LP I .  

Invenção por alteração de elementos 

Visão Geral 

5 .46 I nvenções por alteração de e lementos i ncl uem invenções que a l teram as re lações 

entre e lementos , invenções que substituem e lementos e i nvenções que  om item e lementos . 

5 .47 Na  determinação da ativ idade i nventiva de uma i nvenção por a l teração de e lementos,  

usua lmente os seg u i ntes fatores precisam ser cons iderados : se existe motivação técn ica 

para a a lteração nas re lações entre e lementos ou para a su bstitu ição ou omissão de 

e lementos e se o efe ito técn ico seria esperado .  



I nvenção por a lteração de re lações entre e lementos 
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I nvenção por substitu ição 

5 .48 Uma i nvenção por a lteração das re lações entre e lementos s ign ifica que ,  quando em 

com paração com o estado da técn ica ,  por exemplo ,  o formato , tamanho ,  proporção, posição , 

re lação operaciona l , a lteração de ordem de etapas de um método,  ou semelhante ,  fo i 

a lterado . 

5 .49 Se a a l teração nas re lações entre e lementos não conduz a uma a l teração no efe ito , 

fu nção ou ut i l ização da i nvenção,  ou a a l teração no efe i to ,  função ou ut i l ização da invenção 

pode ser esperada ,  a i nvenção não envolve atividade i nventiva . 

No estado da técnica é descrito um instrumento de medição contendo um mostrador fixo e 

manivela rotativa, e a invenção é um instrumento de medição semelhante, mas contendo 

uma manivela fixa e um mostrador rotativo. A diferença entre a invenção e o estado da 

técnica reside apenas na alteração na relação entre os elementos, isto é, a reversão entre 

movimento e imobilidade. Este tipo de reversão não produz qualquer efeito técnico 

inesperado, e, desta forma, a invenção não envolve atividade inventiva. 

5 .50 Se a a lteração nas re lações entre e lementos produz um efeito técn ico i nesperado ,  a 

i nvenção apresenta ativ idade i nventiva . 

A invenção refere-se a um cortador de grama que é caracterizado pelo fato do ângulo 

oblíquo de sua lâmina ser diferente do de um cortador de grama tradicional, isto é, o ângulo 

oblíquo da invenção possibilita que a lâmina seja afiada automaticamente, enquanto que o 

ângulo da lâmina no estado da técnica não apresenta tal efeito. A invenção produz um efeito 

técnico inesperado por meio da alteração de elementos, e, desta forma apresenta atividade 

inventiva. 

de e lementos 

5 .5 1  Uma i nvenção por substitu ição de e lementos refere-se a uma i nvenção que é obtida 

pela substi tu ição de um certo e lemento de um prod uto ou processo conhecido por um outro 

e lemento . 

5 .52 A i nvenção não envolve ativ idade i nventiva q uando ,  na solução de um mesmo 

prob lema técn ico ,  ocorre uma su bstitu ição de um e lemento conhecido por outro com fu nção 

correspondente para obter resu ltados previs íve is ,  ou seja ,  sem que se observe nen hum 

efe ito técn ico inesperado .  
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I nvenção por 

Exemplo: 

Exemplo: 

Exemplo 1 :  

A invenção refere-se a uma bomba que difere do estado da técnica n o  fato da energia 

motora na invenção ser provida por um motor elétrico em vez de um motor hidráulico. Neste 

caso, o motor elétrico atua de modo correspondente ao hidráulico e, portanto, alcança um 

efeito previsível. 

2: 

A invenção refere-se a um chassi de automóvel feito de alumínio, onde o estado da técnica 

utiliza aço para este mesmo chassi. Neste caso, o efeito técnico referente à redução de peso 

é previsível, pois é uma propriedade inerente ao alumínio. 

5 .53 Se a substitu ição de e lementos confere efe i to técn ico inesperado ,  então a invenção 

apresenta ativ idade inventiva . 

O estado da técnica refere-se a um processo contendo etapas A, B, C, e D, e a invenção 

substitui a etapa C por uma etapa funcionalmente correspondente, mas que melhora 

surpreendentemente o rendimento do processo. 

omissão de e lementos 

5 .54 Uma i nvenção por om issão de e lementos refere-se a uma i nvenção na qua l  um ou 

mais e lementos de um produto ou processo conhecido são om it idos. Se , após a omissão de 

um ou mais e lementos , a fu nção correspondente desaparece como conseq uênc ia ,  ou se ta is 

omissões são óbvias para um técn ico no assunto ,  a invenção não envolve atividade 

i nventiva . 

A invenção de uma composição de tinta difere do estado da técnica no fato de não 

compreender um agente anticongelamento. Se, como única diferença, o efeito de 

anticongelamento da composição de tinta se perde como consequência da omissão do 

agente anticongelamento, a invenção não envolve atividade inventiva. 

5 .55 Se,  em comparação com o estado da técn ica ,  após a omissão de um ou mais 

e lementos (sejam e lementos de um prod uto ou etapas de um processo) ,  a q ua l  pode estar 

associada a uma reformu lação da i nvenção , e os efeitos técn icos são preservados ou 

aperfe içoados , então,  a i nvenção pode apresentar  ativ idade i nventiva . 

O estado da técnica trata de um processo para fabricar uma liga utilizada em um cabeçote 

de motor, onde uma das etapas deste processo é o tratamento térmico da liga. Uma 
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invenção que trata de um processo para fabricar uma liga para ser utilizada em um cabeçote 


de motor altera a composição química da liga, tomando desnecessária a etapa de 

tratamento térmico, apresenta atividade inventiva, uma vez que o resultado final foi 

preservado. 

Fatores secundários a serem considerados no exame de atividade inventiva 


Visão Geral 


5 .56 Os e lementos i nferidos nas seções anteriores compõem o pri ncipal crité rio para a 

ava l iação do requ is ito de atividade i nventiva . Em mu itos casos , contudo ,  os mesmos não 

são sufic ientes para uma conclusão segura acerca da presença do requ is ito e então podem 

ser  cons iderados a lguns ind ícios da ativ idade i nventiva . Ressalta-se,  entretanto , que  ta is 

i nd ícios secundários são importantes apenas em caso de d úvida ,  quando o exame objetivo 

dos ens inamentos do estado da técn ica não resu lta em uma concl usão sufic ientemente 

c lara .  

Solução de um problema técnico há muito conhecido e não solucionado 

5 .57 Quando uma i nvenção so l uciona um prob lema técn ico existente há mu ito tempo e não 

solucionado, a i nvenção poderá apresentar ativ idade inventiva . 

O problema de marcação permanente de animais de criação tais como gado sem causar dor 

aos animais ou dano ao couro do animal, existe desde o início da criação de animais. Um 

inventor solucionou com sucesso este problema técnico por uma solução de marcação a frio 

baseada na descoberta de que o couro pode ser permanentemente pigmentado por 

congelamento, sem causar dor ao animal. Esta solução pode envolver atividade inventiva. 

Superação de um preconceito ou barreira técnica 

5 .58 A superação de um preconceito ou barre i ra técn ica ou a prova de que  a invenção 

adotou um cam i n ho contrár io ao conheci mento conso l idado pelo estado da técn ica pode 

forta lecer uma alegação de presença de ativ idade i nventiva . 

Em geral acreditava-se que em um motor elétrico quanto mais lisa fosse a interface do 


comutador com a escova, melhor seria o contato e menor seria o consumo de corrente. A 


invenção produz microrranhuras ásperas na superfície do comutador, e o consumo de 
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corrente é ainda menor que com uma superfície lisa. Tendo em vista que a solução supera o 


preconceito técnico, pode existir atividade inventiva. 

Obtenção de sucesso comercial 

5 .59 Quando uma i nvenção a lcança sucesso comercia l , ta l como l i cenc iamento de 

tecno log ia ,  se este sucesso está d i retamente re lacionado com as características técn icas da 

i nvenção , isto pode s ign ificar que a i nvenção apresenta ativ idade inventiva . Entretanto ,  se  o 

sucesso é devido a outros fatores ,  ta is como campanhas de venda ou propaganda ,  este 

critério não deve ser uti l izado como base para a ava l iação da atividade i nventiva . 

Obtenção de prêmios 

5 . 60 Quando uma i nvenção recebe a lgum t ipo de recon hecimento q uanto ao seu mérito 

técn ico, isso pode s ign ificar  que a i nvenção apresenta atividade i nventiva . 

Prêmio ou menção de honra em congressos. 

Modo como a invenção é criada 

5 .6 1  A forma pela q ua l  uma i nvenção é criada,  independente de quão árdua ou fác i l  seja ,  

não deve afetar a ava l iação da ativ idade i nventiva da i nvenção . A maioria  das invenções 

são o resu ltado do traba lho criativo do i nventor e o resu ltado de pesq u isa científica e 

experiência de trabalho de longo prazo , embora existam a lgu mas i nvenções que são criadas 

acidenta l mente .  

O pneu de veículos motorizados apresenta alta resistência mecânica e boa resistência à 

abrasão. Isto foi obtido por um técnico que se enganou na adição de 30% em vez de 3% de 

carbono na preparação de materiais para a produção de borracha negra. Os fatos mostram 

que a borracha com 30% de carbono apresenta alta resistência à abrasão o que não seria 

esperado de antemão. Embora a invenção tenha sido criada por acidente, isto não deve ser 

levado em conta na avaliação da atividade inventiva. 
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Capítulo VI 

Reivindicações do tipo Markush 

Introdução 

6 . 1  As fórmu las Markush constituem um modo d e  descrever e re ivind icar  d iversas 

a lternativas em ped idos de patentes .  Apesar de mais comum nas áreas de q u ím ica e 

biotecnolog ia ,  a apresentação de a lternativas de i nvenções em q ua lquer  á rea técn ica pode 

ser cons iderada como uma fórmu la  Markush . A uti l ização de ta l recu rso remonta a uma 

patente americana de 1 924, de autoria de Eugene A. Markush , apresentando a lternativas 

dentro de um processo de manufatu ra de corantes . 

6 .2  A "fórmu la  Markush"  é uma expressão genérica para uma classe de su bstâncias 

q u ím icas , convenciona lmente em pregada nas patentes , e consiste de uma estrutu ra qu ímica 

básica que  é substitu ída por uma ou mais su bestrutu ras variáve is ,  as q uais são 

acompanhadas de uma l i sta de defi n i ções dessas porções variáve is .  

Na  figu ra abaixo , R1 representa H ,  O H ,  am ino ;  R2 representa , H ou CH3 ; e R3 representa um 


rad ica l  substitu i nte do g ru po que  consiste de a lq u i l a  (entre 1 e 6 carbonos) ,  fen i l a  e p i rid i na .  


6 . 3  Ass im ,  a expressão "fórmu la  Markush" tem s ido empregada para desig nar  q ua lquer  

estrutura q u ím ica que  contenha uma estrutu ra bás ica e u m  ou ma is  g ru pos q u ímicos 

variáve is ou opciona is .  Para seq uências b io lóg icas,  é possível a de l im itação da seq uência 

base de nucleotídeos ou am i noácidos e das a l ternativas previstas em d iversas posições . 

6 .4 U ma fórmu la  Markush perm ite a e le ição de um g rande número de substitu i ntes ,  os 

qua is  podem se l igar  à molécu la em pos ições d iversas, ass im como através de d iferentes 

arranjos dos mesmos. Como conseq uência ,  uma mu ltip l i cidade de compostos pode ser 

protegida a part i r  de uma ún ica estrutu ra de representação.  
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Novidade 

6 . 5  Qua lquer  mod ificação não prevista em uma fórmu la  Markush conhecida do estado da 

técn ica leva a um novo composto , preenchendo,  assim ,  o requ is ito novidade .  

Quando se tem uma invenção que descreve um composto com uma estrutura básica de um 

anel heterocíclico com um grupo substituinte propila, e o estado da técnica descreve um 

outro composto com a mesma estrutura básica heterocíclica com um grupo substituinte 

meti/a na mesma posição; os grupos propila e meti/a apesar de pertencerem à mesma 

classe química - a/qui/a com 1 a 6 átomos de carbono, não destituem a novidade da 

invenção. 

6 . 6  Para d iferentes a lternativas em uma mesma re ivi nd icação independente , podem ser 

uti l izadas d iferentes anterioridades i ncid i ndo na novidade da matéria de uma mesma 

re ivind icação, quando cada anterior idade referi r-se a a lternativas d iferentes dentro das 

poss ib i l idades oferecidas pela re ivi nd icação.  Devido às i númeras poss ib i l idades de 

com postos previstas numa fórmu la  Markush ,  a aná l ise da matéria re iv ind icada pode ind icar  

que  parte dos compostos não apresenta novidade,  enquanto outra parte é nova . Cabe 

ressaltar  q ue na aná l ise de re ivi nd icações com alternativas,  uma anterioridade que revele 

uma das a lternativas é sufic iente para destitu i r  a novidade da re ivi nd icação como um todo .  

No entanto , podem ser  ace itas reformu lações da re ivi nd icação de forma a exclu i r  a matéria 

encontrada no estado da técn ica .  

Atividade inventiva 

6 . 7  Na  ava l iação de atividade i nventiva de uma fórmu la Markush deve ser verificada se 

ela decorre de maneira evidente ou óbvia do estado da técn ica .  Os compostos defin idos na 

nova fórmu la  Markush apresentarão ativ idade i nventiva se, baseado nos conheci mentos 

contidos no estado da técn ica, um técn ico no assu nto não seria motivado a rea l izar as 

mod ificações estrutu ra is  propostas . Nos casos em que o estado da técn ica apresentar 

matéria mu ito semelhante à p le iteada ,  os compostos p le iteados apresentarão ativ idade 

i nventiva se houver um efeito técn ico i nesperado advi ndo da mod ificação estrutu ra l  dos 

mesmos. 
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Uma modificação de um radical de uma molécula existente no estado da técnica que resulte 

na redução ou eliminação de um efeito colateral que se deseje evitar em um medicamento 

pode indicar a existência de um efeito técnico inesperado. 

6 . 8  Para a comprovação do efe i to técn ico revelado ou inerente no ped ido ta l como 

depositado ,  pode se tornar necessária a apresentação de testes comparativos entre os 

efeitos provocados pelos compostos p le iteados e os do estado da técn ica ,  a fi m de 

comprovar a presença de um efe i to técn ico inesperado .  

Suficiência descritiva 

6 . 9  A suficiência descrit iva de um g ru po de i nvenções representado por meio de uma 

fórm u la  Markush é somente satisfe ita se  perm it i r que cada i nvenção do g ru po seja 

executada por um técn ico no assu nto , com base no re latório descrit ivo , e não somente 

a lgu mas das a lternativas presentes na re ivi nd icação . No caso de compostos defi n idos em 

uma fórm u la  Markush ,  não se pode pred izer ou extrapolar q ue os compostos com 

substitu i ntes pertencentes a d iferentes classes q u ím icas possam ser obt idos por uma 

mesma mane i ra de preparo ,  v isto que a natu reza das reações é d iferente . Assi m ,  para q ue 

todos os compostos de uma fórmu la  Markush estejam sufic ientemente descritos , o re latório 

descrit ivo deve perm iti r que  um técn ico no assu nto rea l ize a invenção sem experi mentação 

i ndevida ,  com base na descrição deta l hada das reações e cond ições envolvidas nos 

processos de preparação , i ncl u i ndo exemplos concretos de preparação de pelo menos um 

representante de compostos para cada classe qu ím ica dos d iferentes su bstitu i ntes . Deste 

modo ,  o re latório descritivo deve apresentar exemplos claros de como d iferentes 

substitu i ntes previstos na Markush podem ser incorporados ao prod uto fi na l . 

6 . 1  O Caso a preparação dos compostos e ,  por consequência ,  os próprios compostos com 

substitu i ntes pertencentes a d iferentes classes q u ím icas , não estejam sufic ientemente 

descritos no re latório descrit ivo , não será possível que  um técn ico no assunto os reprod uza , 

estando em desacordo com o d isposto no art igo 24 da LP I . 

O relatório descritivo se refere ao substituinte a/qui/a (C 1 a C6) e ao substituinte 

heterocíclico em certa posição da fórmula Markush. Pode haver dúvida se o composto 

contendo radicais heterocíclicos na mesma posição pode ser obtido pelo mesmo processo 

de preparação. Portanto, esse grupo de substituintes heterocíclicos - para os quais não 
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foram dados exemplos de preparação - não apresenta suficiência descritiva, uma vez que 


não se pode assumir que a mesma maneira de preparo das e/asses químicas descritas pode 

ser aplicada àquelas cuja preparação não foi descrita. Logo, quando os exemplos de 

preparação do relatório descritivo não abrangerem todas as e/asses químicas dos 

compostos reivindicados, o examinador deverá apresentar objeção de acordo com o 

disposto no artigo 24 da LPI. 

Fundamentação, clareza e precisão das reivindicações 

6 . 1 1  É necessário que todos os possíve is su bstitu i ntes re ivind icados nos compostos 

estejam fundamentados no re latório descrit ivo e sejam defi n idos de forma c lara e precisa . 

6 . 1 2  U m  ped ido que apresenta um composto X no re latório descrit ivo e u m  composto Y no 

quad ro re ivind icatório ,  não mencionado no re latório descrit ivo , apresenta fa lta de 

fu ndamentação de acordo com o d isposto no art igo 25 da LP I . Nestes casos , em gera l  a 

i nclusão do composto Y no re latório descritivo d ifici lmente traz sufic iênc ia descritiva ao 

ped ido ,  estando em desacordo com o d isposto no art igo 24 da LP I ,  em bora atenda ao 

critério de fu ndamentação de acordo com o d isposto no art igo 25 da LPI. 

6 . 1 3  Termos que acarretem i ndefi n ição da matéria a ser proteg ida devem ser me lhor  

defin idos,  tanto quanto possível , du rante o processo de exame.  

"Arila carbocíclica ", "arila heterocíclica ", "biarila ", "a/qui/a inferior", "cicloalquila ", e 

"substituído" são algumas expressões que acarretam indefinição e imprecisão, em 

reivindicações de compostos Markush. 

6 . 1 4  Quando os substitu i ntes são apresentados dessa forma ,  não são defi n idas 

características importantes , ta is como tamanho da cade ia ,  número e natu reza dos 

heteroátomos, presença ou não de ram ificações ; apenas ind icam a que grupo q u ím ico os 

com postos pertencem .  
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Capítulo VIl 

Composições 

Introdução 

7 . 1  U ma composição é uma mistura de e lementos ou componentes q u ímicos e/ou 

biológ icos , os qua is  devem estar sufic ientemente claros de maneira a não perm iti r 

ambig u idades.  

Composição detergente caracterizada por conter os elementos A, B e C. 

7 .2  Deve-se verificar, segundo o apresentado no re latório descrit ivo , qua is  características 

deverão estar presentes na(s) re ivi nd icação(ões) de composição em questão,  de mane i ra a 

defi n i r  com precisão a re ivi nd icação . 

7 . 3  Por outro lado,  uma re ivi nd icação de composição defi n ida  por um só com ponente e 

sem de l im itações quantitativas equ iva le a uma re ivi nd icação para o componente em s i ,  na 

med ida em que i nclu i  a poss ib i l idade da "com pos ição" conter 1 00% do referido componente .  

Isto s ig n ifica q u e  u m a  composição pode perfeitamente ser caracterizada pela presença d e  

um s ó  i ngred iente , desde q u e  s e  verifique ter s ido esse o desenvolvimento rea l izado ,  e q ue 

existam e lementos de texto na re ivi nd icação que determinem que  de fato se trata de uma 

com posição . Em outros casos , a composição necessitará deta l hes mais precisos para sua 

defi n ição . 

Novidade 

7 .4  São cons ideradas novas as composições não compreend idas no estado da técn ica. 

A composição compreendendo componente(s) já  conhecido(s) do estado da técn ica será 

considerada nova se apresentar  um novo componente na composição ou uma nova razão 

entre os componentes que a d iferencie do estado da técn ica .  

7 . 5  O efe ito , o uso, a forma de ad m in istração/ap l icação ou a forma fís ica per se  não 

conferem novidade a uma composição já  conhecida do estado da técn ica .  Porém,  esses 

e lementos podem ser ace itos na redação das re ivind icações para conferi r c lareza e 

precisão à matéria p le iteada .  



Situação 

S ituação 

S ituação 

Uma "composição farmacêutica caracterizada por conter X e Y" não possui novidade em 

relação a um documento do estado da técnica que trate de composição detergente 

caracterizada por conter X e Y. 

7 .6  No caso de ped idos d i recionados a novos prod utos q u ím icos e/ou biológ icos , que  

contenham re ivi nd icação de composição , cons idera-se que a novidade e a ativ idade 

i nventiva do(s) prod uto(s) serão estend idas para a composição contendo os mesmos. 

Clareza e precisão : Necessidade de definições qualitativas/quantitativas 

7 .7  Defi n ições qua l itativas ou qua l itativas/quant itativas devem estar presentes na 

re ivind icação para mel hor defi n i r  a composição de interesse.  O maior ou menor g rau  de 

precisão poderá ser  requerido ,  quando for o caso , para dar maior c lareza e precisão à 

re ivind icação.  

Por exemplo ,  para uma composição cosmética em que a i nvenção cons iste na ad ição de um 

corante , independente deste ser conhecido do estado da técn ica ,  são apresentadas as 

segu i ntes situações : 

1 :  o re latório descritivo mostra que a i nvenção de fato está na ut i l ização de corante 

em composições cosméticas , e o estado da técn ica revela que  ta l ad ição não era conhecida .  

Nesse caso , uma reivi nd icação aceitável seria :  

"Composição cosmética caracterizada por  compreender corante associado a um ou mais 

i ngred ientes cosmeticamente ativos" .  

2 :  o re latório descritivo mostra que a i nvenção de fato está na ut i l ização do corante 

e pode ser ap l icada a qua lquer  composição cosmética . No entanto ,  verifica-se que ou a 

i nvenção não se ap l ica a qua lquer  corante (ou classe de) ou o estado da técn ica revela que  

ta l ad ição já é conhecida para determ inados corantes (ou classe de) .  Nesse caso , a 

re ivind icação ace i tável deverá ser: 

"Com pos ição cosmética caracterizada por compreender ta is  e ta is corantes (ou classe de 

corantes) associados a um ou mais i ngred ientes cosmeticamente ativos (ou outro texto q ue 

imp l ique na existência de mais um componente)" 

3 :  o re latório descritivo mostra que a i nvenção de fato está na ut i l ização do corante 

e pode ser ap l icada a qua lquer  composição cosmética . No entanto ,  verifica-se que  a 



Situação 

Exemplo 

Exemplo 

Exemplo 

Exemplo 

i nvenção se ap l ica apenas a uma determ inada fa ixa de concentração do corante . Nesse 

caso , a re ivi nd icação aceitáve l deverá ser: 

"Com pos ição cosmét ica caracterizada por compreender de x % a y % de um corante 

associado a um ou mais i ngredientes cosmeticamente ativos (ou outro texto q ue imp l ique na 

existência de mais um componente)" 

4 :  o re latório descritivo mostra que a i nvenção de fato res ide na ut i l ização do 

corante , mas que o desenvolvi mento foi d i recionado para uma determ i nada composição 

cosmét ica com e lementos ativos e não ativos bem defi n idos (mesmo q ue a n ível de classe) 

i nclus ive em suas fa ixas de concentração.  Nesse caso , a re ivi nd icação deverá conter todos 

esses e lementos defin idos (qua l itativamente e quantitativamente) de acordo com aqu i lo que 

o exami nador j u lgar sufic iente para c lareza e precisão da re ivind icação . 

Tipos de Composição 

Composições definidas exclusivamente por seu uso, forma de 

administração ou mecanismo de ação 

7 . 8  Reivind icações i ndependentes de composições defi n idas exclus ivamente por seu uso , 

forma de ad m i n istração ou mecan ismo de ação não são precisas, causando uma i ndefi n ição 

quanto à matéria proteg ida ,  e devem ser reje itadas de acordo com o d isposto no art igo 25 da 

LP I .  

7 . 9  Reivi nd icações não passíveis d e  proteção:  

1 :  

Compos ição veteri nária defi n ida excl us ivamente pela forma de ad m in istração intramuscu lar  

(a composição defi n ida excl us ivamente por sua forma de ap l icação) .  

2: 

Compos ição defin ida excl usivamente por ser para tratar asma (a composição defi n ida  

exclus ivamente por  sua ap l icação terapêut ica) .  

3: 

Compos ição defi n ida  excl us ivamente por ser u m  i n i b idor da recaptação de seroton ina (a 

composição defi n ida excl usivamente por seu mecan ismo de ação) .  

4: 

Compos ição pestic ida defi n ida exclus ivamente por ser para ap l icação em plantação de soja 

e a lgodão (a composição defi n ida exclus ivamente por sua ap l icação) .  



Exemplo 

Exemplo 

Exemplo 

Exemplo 

Exemplo 

7 . 1  O Entretanto ,  se uma re ivi nd icação i ndependente defi n i r  devidamente os seus 

com ponentes/constitu i ntes ,  re ivi nd icações dependentes que estabeleçam o uso,  forma de 

ad m i n istração ou mecan ismo de ação de uma composição são pass íveis de proteção . 

Kit incluindo Composições 

7 . 1 1  Nesses conjuntos (kit) , os componentes ,  ou g ru pos de componentes estão 

fis icamente separados, sendo embalados j u ntos ou separadamente .  

1 :  

Kit compreendendo um creme vaginal e um aplicador. 

2: 

Kit compreendendo uma composição para tratamento de asma e um nebulizador. 

3: 

Kit para tratamento de gripe compreendendo um comprimido com função descongestionante 

e outro com função antitérmica. 

4: 

Kit compreendendo pó de amoxicilina para reconstituição e uma ampola de líquido para 

injeção. 

5: 

Kit de adesivo, compreendendo uma composição com função adesiva e outra com função 

endurecedora.  

7 . 1 2  Deve-se observar a forma como está defi n ida a re ivi nd icação de k i t :  se os g ru pos de 

com ponentes do k i t  estão defi n idos,  mesmo que seja mencionado que podem ser  

emba lados ju ntos ou separados, a mesma é passíve l de proteção .  

Composições caracterizadas pela sua forma física e/ou forma de aplicação 

7 . 1 3  Uma composição pode ser re ivi nd icada por: sua forma fís ica (por exemplo ,  emp lastro , 

pasti l ha ,  ge l , aerossol ,  g rânu los,  p í l u l a ,  tab lete , so lução,  e supositório) ;  e/ou sua forma de 

ap l icação (por  exemplo ,  i ntravenosa , su bcutâneo e sub l i ngua l ) .  Nesses casos , a lém da 

defi n i ção dos com ponentes da composição em s i ,  é i nd ispensáve l a presença no texto da 

re ivind icação das características construt ivas (por exemplo ,  formato , espessura ,  

g ranu lometria e ti po de revest imento do prod uto) .  



Exemplo: 

7 . 1 4  U ma re ivind icação de "Compos ição caracterizada por estar na forma de p í l u la " ,  


defi n ida  excl usivamente por  sua forma fís ica ,  deve ser  reje itada ,  uma vez que  não define  

precisamente o objeto proteg ido .  Note-se que ,  nesse caso , a re ivi nd icação não teria  clareza , 

uma vez que  a proteção reca i ria  sobre toda e qua lquer  composição em forma de p í lu la .  No 

entanto ,  caso a composição esteja defi n ida  de forma específica e deta lhada q uanto aos seus 

constitu i ntes , esta formu lação de re ivi nd icação poder ia ser aceita . 

Composição consistindo de X, Y e Z caracterizada por estar na forma de pílula. 

7 . 1 5  Cabem aqu i  todas as cons iderações feitas acima com re lação às demais 

com posições . 

Combinação de ingredientes ativos 

Visão Geral 

7 . 1 6  U ma comb inação é a associação de dois ou mais i ngred ientes ativos na forma de um 

prod uto .  A comb inação pode estar cont ida em uma ún ica forma ou em formas separadas 

para adm in istração s imu ltânea . 

7 . 1 7  Em re lação ao req u is ito de novidade para uma comb inação, cabem as mesmas 

observações fe itas para composições em gera l .  

7 . 1 8  Uma combinação é dotada de atividade i nventiva sem pre que ,  para um técn ico no 

assu nto ,  não decorra de mane i ra evidente ou óbvia do estado da técn ica .  Nesse caso , deve

se observar se a i nteração entre as su bstâncias ativas associadas na comb inação produz 

um efeito técn ico inesperado ,  d iferente do previsto , por exemplo um efe ito s inérg ico ou 

supra-ad it ivo , no qua l  não corresponde à mera soma dos efe i tos ind iv iduais de cada 

substância ativa que  compõe a associação (efe i to ad it ivo) ,  redução de efeitos i ndesejados,  

entre outros . 

7 . 1 9  Entretanto , a existência de um efeito s inérg ico não confere necessariamente 

atividade i nventiva à i nvenção , pois ele já poderia ser previsto para determ i nada classe de 

compostos . 



Efe ito s inérgico (ou efe ito supra-adit ivo) 

Exemplo Reivindicação quimérico pela promotor 

promotor 

Exemplo Reivindicação Composição sinérgica por composto 

composto 

7 .20 O efeito s inérg ico é uma resposta obtida a part i r  da associação de dois ou ma is 

i ngred ientes ativos, cuja resu ltante é maior do que  aque la apresentada pe lo s imples 

somatório dos efeitos q uando considerados i nd iv id ua l mente .  

de - Promotor constituído fusão do A e do 

8: 

O pedido descreve um promotor quimérico constituído pela fusão de dois promotores já 

conhecidos no estado da técnica. Os resultados apresentados demonstram que a expressão 

de um gene X controlada pelo promotor quimérico foi superior à expressão do gene X 

controlada pelos promotores isoladamente ou somados. 

7 . 2 1  Composições que  envolvam componentes com efe ito s inérg ico podem ser 

caracterizadas apenas q ua l itativamente (sem especificar as q uant idades de cada 

com ponente) ,  desde que :  

( i )  comb inação de produtos já  conhecidos para uma mesma ap l icação em 

qua isquer proporções não tenha s ido prevista no estado da técn ica ;  

( i i )  efe ito s inérg ico seja c laramente demonstrado;  e 

( i i i )  efeito s inérg ico possa ser observado em qua isquer proporções dos prod utos 

envolvidos.  

de - caracterizada conter o A + 

8: 

O pedido descreve uma composição herbicida constituída pelos compostos A e 8, para uso 

no combate de plantas daninhas em culturas de cereais. Ambos compostos isoladamente já 

são conhecidos no estado da técnica, mas não combinados. Os resultados da composição 

foram apresentados para vários teores dos dois compostos e demonstram claramente o 

efeito sinérgico, haja vista que foi superior à ação herbicida dos dois compostos 

isoladamente ou somados. 

7 .22 Portanto ,  se qua lquer  uma das cond ições defi n idas acima não for atend ida ,  as 

re ivind icações devem ser defi n idas quantitativamente , especificando c laramente quais são 

as proporções desejadas dos componentes presentes,  l i m itadas àque las que estejam 

suportadas no re latório descrit ivo . Devem ser apresentados dados comparativos re lativos ao 

efeito dos componentes isoladamente e da comb inação dos mesmos , sendo que todos os 

testes referentes aos dados comparativos devem ser rea l i zados nas mesmas cond ições . 

7 .23 Nos casos em que  o estado da técn ica já  compreende composições que contenham 

os componentes de interesse, a inda que não observado/descrito qua lquer efe ito s inérg ico 



entre e les ,  ou a inda se há evidências de incompatib i l idade entre estes componentes na  fa ixa 

amp la  de concentração p le iteada,  as re ivi nd icações devem ser defi n idas qua l i tativamente e 

quantitativamente , especificando claramente qua is são as proporções desejadas dos 

com ponentes presentes , l im itadas àque las que estejam su portadas no re latório descrit ivo , 

desde que  haja u m  efe ito técn ico i nesperado.  



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS 
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

RESOLUÇÃO N° 1 70 ,  DE 1 5  D E  J U LH O  DE 20 1 6  

Assu nto : Disciplina o Peticionamento Eletrônico do 
Sistema e-CONTRATOS . 

O PRES I DENT E  DO INST ITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE 
I NDUST RIAL - I NPI , no uso das atri bu ições que lhe foram conferidas pelo Art igo 23 ,  
I nciso X I ,  do Decreto n° 8 . 686 ,  de 04 de março de 20 1 6 , 

RESOLVE : 

Art. 1o A presente Resol u ção d isci p l i n a  o Petic ionamento E l etrôn ico d e  Contrato d e  
Tecnologia do e-CONTRATOS,  denom i n ad o  Form u l á rio E l etrô n i co ,  reg ido p e l a  presente 
Resol u ção e pelas reg ras q u e  d isci p l i nam o s istema e-INPI, fixadas n a  Resol u ção n° 25,  d e  
18 d e  março d e  2016. 

Art. 2° O Form u lário E letrô n i co do e-CONTRATOS é um s iste m a ,  via i nternet, a ser 
uti l izado pelos usuários do I N P I ,  para sol icitar  serviços ou praticar atos p rocessuais  re lativos 
aos req uer imentos d e  averbação d e  contratos e fatu ras. 

Art . 3° O envio do Form u l á rio E letrô n i co do e-CO NTRATOS está con d ic ionado ao prévio 
pagamento da G u i a  de Reco l h i mento da U n ião (GRU - Cobra n ça )  re l ativa à retri b u i ção 
correspondente ao serviço sol icitado,  exceto nos caso d e  serviço isento d o  paga m ento de 
retri b u i ção. 

Parág rafo u n 1 co - Os docu mentos e nviados por meio d o  Form u l á rio E letrô n i co do e
CONTRATOS,  não deverão ser enca m i n hados ao I N P I  em papel. 

Art. 4° Após o receb i mento d o  Form u lário E l etrô n i co d o  e-CO NTRATOS,  o I N P I  exped i rá 
protoco lo ao usuário,  com o n ú mero ,  d ata e horário do req ueri m e nto , q u e  serv irá como 
comprova nte d o  seu receb imento , nos prazos e con d i ções previstos n a  I nstrução Normativa 
n° 39 , de 22 de j u n ho de 2015. 

Art. 5° O Form u l á rio E letrô n i co do e-CO NTRATOS poderá ser enviado de seg u nda-fe i ra a 
domingo ,  d u ra nte as vi nte e q u atro horas do d i a ,  cons iderando-se como d ata e hora d o  seu 
receb imento pelo I N P I  aquela i n d i cada pelo provedor da Autarq u ia ,  seg u n d o  horário de 
B ras í l i a ,  constante d o  protocolo exped ido ao usuário. 

§ 1° - Os docu mentos enviados pelos usuários por meio e letrô n i co para o I N P I  (contratos,  
fatu ras,  ad itivos , d istratos e procu rações) d everão ser d i g ita l izados a part i r  dos orig ina is. 

§2° - O p razo para a prática d e  atos processuais d eve ser cu m p rido n a  forma d o  art igo 
224 d a  Lei n°  9 .279 , de 14 de maio d e  1996, prorrogando-se automatica m ente para o p ri m e i ro 
d ia úti l seg u i nte o p razo q u e  vença no sábado,  d o m i n g o  ou feriado . 



§3° - A  i nteg ridade,  a leg i b i l idade e a fided i g n idade dos docu mentos enviados por meio d o  
Form u lário E l etrôn ico do e-CONTRATOS ,  bem como a sua adeq u ação a o s  req u i s itos técn i cos 
exig íve is para seu correto processa mento serão de responsa b i l idade exclus iva do usuário. 

§4° - Os orig i na is  dos docu mentos enviados por meio e letrô n ico do Form u lár io E l etrô n i co 
do e-CO NTRATOS d everão permanece r  sob a g u a rda d o  usuár io ,  podendo o I N P I  exig i- los 
sempre que necessário. 

Art. 6° O I N P I  conti n u a rá a receber em pape l ,  até 31 d e  d ezembro de 2016, os 
req ueri m entos d e  averbação d e  contratos e faturas e q ua isq u e r  outras petições re lacionadas,  
por meio dos form u lários i nstitu ídos pela Reso l u ção n° 53, d e  18 d e  março de 2013, 
observan do-se neste caso , a norm a  prevista no art .  2 16 ,  § 1°,  da Lei  9.279/1996, na h i pótese 
de req uer imento por procu rador. 

Parág rafo ú n i co - À critério do usuár io ,  q u a l q u e r  ato processu a l ,  posterior ao receb imento 
do req ueri mento ,  poderá ser rea l izado ,  tanto por meio do Form u l á rio E l etrôn ico do e
CONTRATOS ,  q u anto em papel . 

Art. 7° O Form ulário E letrô n i co do e-CONTRATOS i n stitu ído por esta Resol u ção, será 
period icamente atua l izado ,  fica n d o ,  desde j á ,  de legada com petência ao D i retor de Contratos , 
I nd i cações Geog ráficas e Reg istros para promover as atu a l izações q u e  se fizerem necessárias. 

Art . 8° Revoga-se a Reso l u ção I N P I/P R n° 147 , d e  22 d e  j u n ho de 2015. 

Art . 9° Esta Resol u ção entra em vigor na d ata de sua p u b l i cação. 

LU IZ OTÁVIO P IM ENTEL 
Pres idente 
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