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DESMYSTIFYING PATENT PROTECTION IN UNIVERSITIES. Brazilian universities and research institutions still fail to protect
the knowledge and technology produced by their community of students, staff and professors while Intellectual Property (IP) issues

along with the role of patents and their strategic management in educational and research institutions remain taboo or misunderstood.

The focus of this work was to demystify these subjects, including IP, patents and their requirements, the decision to patent as well

as tips for successful patenting. Any student, professor or researcher of an educational or research institution can invent and protect

their technology. This paper shows how to make such a patent application.
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INTRODUCAO

A producdo cientifica no Brasil caracteriza-se por ser muito
recente, datando dos tdltimos 100 anos, e tem uma grande con-
centragdo institucional nas universidades publicas e centros de
pesquisa e, com honrosas excecdes, em instituicdes privadas, como
consequéncia das politicas ptblicas em ciéncia e educagdo no pais.!
Esse é, certamente, ainda um dos grandes desafios no sistema na-
cional de inovagdo brasileiro - transferéncia da tecnologia gerada
nas universidades e centros de pesquisa para a industria, de tal
forma que sejam gerados novos processos e produtos, intensivos
em conhecimento, oriundos dessas instituicdes. O uso e a pratica do
sistema de propriedade industrial (PI) pelas universidades e pelos
centros de pesquisa, com destaque para a tecnologia protegida por
patentes, cria um ambiente favordvel ao desenvolvimento cientifico-
-tecnolégico e econdmico do pais. O uso conjunto das informagdes
divulgadas nos documentos de patente e dados econdmicos pode,
além de tudo, auxiliar o planejamento estratégico de instituicdes,
de politicas publicas e diretrizes industriais.? Tal sistema viabiliza o
movimento sinergistico entre a producio intelectual pela academia
e o processo de licenciamento e transferéncia de tecnologia para
0 setor empresarial.

Entre 2001 e 2008, as maiores universidades brasileiras pro-
tocolaram 1.359 depdésitos de patentes junto ao Instituto Nacional
de Propriedade Industrial (INPI), superando os 933 pedidos das 10
empresas que mais inovam no Brasil.* Quando sdo analisados os dados
coletados pelos niicleos de inovagdo tecnolégica em 2010, verifica-se
que as Institui¢des de Ciéncia e Tecnologia, ICT"s, brasileiras (uni-
versidades e centros de pesquisa publicos e privados) passaram de
941 pedidos de patentes em 2006 para 2313 em 2009.* Esses dados
reforgam ainda a importancia da difusdo e do uso dos mecanismos
de protecio, tanto pela academia quanto pelas empresas brasileiras,
visando o aproveitamento de novas oportunidades de negdcio a partir
de tecnologias baseadas em conhecimento.

*e-mail: marcelospz@yahoo.com.br

Os direitos exclusivos estabelecidos pelo sistema de patentes
permitem ao titular impedir que terceiros usem comercialmente, sem
sua autorizagdo, a tecnologia protegida. Além disso, os documentos
de patentes exigem a revelagdo do processo ou produto, com sufi-
ciéncia descritiva, por seu proprietdrio. Mesmo estando protegido,
o objeto preterido na patente pode, ainda assim, ser explorado sem
fins comerciais, principalmente como fonte de inspiragdo para novos
desenvolvimentos na empresa ou para inspiracido na resolucio de
problemas no estado da arte e da técnica pela pesquisa cientifica das
ICT’s. Pode servir ainda como fonte de estudo para a geragdo de
politicas publicas para a consolidag@o do sistema nacional de ino-
vagdo e politica industrial, bem como o monitoramento tecnolégico
de empresas e/ou do pafs, entre outras. Depois de expirado o periodo
de exclusividade entdo concedido, a inven¢@o pode ser livremente
utilizada por terceiros. Essa “troca” entre prote¢do e divulgacgdo
corrobora a vertente de que a patente nao impede o desenvolvimento
cientifico tecnoldgico.

Estudos refor¢am que 80% de todo o conhecimento técnico sé é
publicado através da documentag@o de patentes, o que demonstra um
papel central das patentes no desenvolvimento tecnoldgico, cientifico
e econdmico do pais.’

Em face darelevancia do assunto, o presente artigo teve como ob-
jetivo descrever os passos para a obtencio de um depdsito de patente
na drea especifica da Quimica. Pretende-se, com isso, elucidar alguns
pontos chave do processo de patenteamento dentro das universidades e
centros de pesquisa, de modo a tornd-lo mais transparente e acessivel
aos pesquisadores, professores e alunos.

DA IDEIA A PROTECAO

Analisando a defini¢cio que aparece nos diciondrios —a Quimica
¢é a ciéncia da matéria, estuda a estrutura, composi¢ao, propriedades
e reacdes e transformacdes dos materiais — verifica-se que ¢ uma
ciéncia central, uma vez que estuda a quebra e formacdo de novas
ligagdes através de novos ou velhos processos, gerando novas mo-
1éculas ou produtos.
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Dessa forma, a Quimica é uma das areas onde os conceitos de
propriedade industrial e prote¢do podem ser usados de forma mais
intensiva. Podem ser obtidas moléculas com atividades bioldgica
e farmacoldgica, propriedades fisico-quimicas melhores que as ja
conhecidas, materiais inteligentes, moléculas que mimetizam os
sistemas bioldgicos, novos materiais condutores, novos cristais
liquidos, formulagdes de produtos naturais, novos processos de ob-
tengdo de produtos naturais, biomateriais, entre muitas outras. Para
a obtencdo de moléculas ja conhecidas e de grande apelo comercial,
vérios novos processos de sintese sdo desenvolvidos todos os dias.
Esse processo dindmico criativo para a obten¢do de uma nova mo-
lécula comega com uma andlise detalhada da estrutura de moléculas
pré-existentes. Em algumas situagdes, sdo usadas as ferramentas de
relagdo estrutura-atividade (SAR), bem como a relagdo quantitativa
quimica-atividade biolégica (QSAR), ou entre a estrutura quimica e
algum tipo de propriedade fisico-quimica (QSPR) as quais permitem
planejar, sintetizar e testar novas moléculas® que, as vezes, podem
ser mais eficientes do que as ja conhecidas no estado da arte e, como
consequéncia, mais atrativas para futuros negocios.

Assim, ao inventar uma nova molécula, um novo processo, ou uma
nova formulac¢io (em alguns casos, um novo uso para 0 composto ja
conhecido) € possivel divulgar o trabalho através de uma publicacio
cientifica com o intuito de divulgagdo, bem como protegé-lo através
de um documento de patente, visando a disponibilizagdo de novos
produtos para a sociedade.

Segundo a Lei 9279/96, conhecida como Lei de Propriedade
Industrial (LPI) de 14/5/1996, uma patente ¢: “Um titulo de pro-
priedade tempordria sobre uma invengdo outorgado pelo Estado
aos inventores ou outras pessoas fisicas ou juridicas detentoras de
direitos sobre a criacdo”.” Em contrapartida, o inventor se obriga a
revelar detalhadamente todo o contetido técnico da matéria protegida
pela patente.

“Durante o prazo de vigéncia da patente (20 anos no caso de
patente de invengdo, PI e 15 anos no caso de modelo de utilidade,
MU), o titular tem o direito de excluir terceiros, sem sua prévia au-
torizacdo, de atos relativos a matéria protegida, tais como fabricagao,
comercializa¢do, importacdo, uso, venda, etc.”.’

Um documento de patente € um documento com trés bases funda-
mentais, a saber: legal, técnico e comercial. Assim, a andlise técnico-
-legal € feita por especialistas nas dreas tecnoldgicas, bem como por
profissionais que usem o arcabougo legal, nacional e internacional,
na drea de patentes, como a Lei 9279,% o Ato Normativo 127/97.° do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial e o Patent Cooperation
Treaty - PCT,'" como marco legal internacional ou regulamentacio
dos outros paises onde se pretende depositar a patente.

No Brasil, recentemente, foi promulgada a Lei de Inovacdo
Tecnoldgica N° 10.973, de 2004, e regulamentada em 11/10/2005 pelo
Decreto N° 5.563.!"! Essa lei regula, entre outros assuntos, os estimulos
para a participacdo de Instituicdes Cientificas e Tecnoldgicas (ICT’s)
no processo de inovagdo; para a inovagdo nas empresas; para o inven-
tor independente; para a criacio de fundos de investimentos para a
inovacdo. E a primeira lei brasileira que trata do relacionamento entre
universidades (e institui¢des de pesquisa) e empresas e da criacdo
dos Nucleos de Inovagéo Tecnoldgica, NIT s, com o intuito de fazer
gestdo estratégica da propriedade intelectual das ICT’s brasileiras.

Esse processo de regulagdo da PI dos NIT s trouxe como conse-
quéncia o amadurecimento institucional dos mesmos; nesse contexto,
foi criado o Férum Nacional de Gestores de Inovacdo e Transferéncia
de Tecnologia - FORTEC, em 2006, que reuniu 43 NIT’s em 2006
e passou para 191 associados em 2011, em todas as regides do pais.

Nesse sentido, a responsabilidade dos NIT’s, dentro ou fora das
universidades, € justamente fornecer informagdes para os novos in-
ventores sobre os procedimentos legais e a abrangéncia tecnoldgica
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para o depdsito e processo de prossecugdo de uma patente. A leitura
e a andlise desses documentos, as vezes, ¢ densa e demanda tempo,
o0 que acaba desestimulando novos inventores. Vale a pena salientar
que os documentos de patentes sio fontes inesgotdveis de informa-
¢do, conhecimento, tecnologia e, sobretudo, fonte de estratégia para
resolugdo de problemas.

Para uma “possivel” invengao ser patenteada ela deve apresentar
os seguintes requisitos: novidade, atividade inventiva e aplica¢do
industrial.

Nao sdo patentedveis as descobertas, teorias cientificas e métodos
matemadticos; concepgdes puramente abstratas; esquemas, planos,
principios ou métodos comerciais, contabeis, financeiros, educati-
vos, publicitdrios, de sorteio e de fiscalizacdo; as obras literdrias,
arquitetdnicas, artisticas e cientificas ou qualquer criagio estética;
programas de computador em si; apresentagdo de informagdes;
regras de jogo; técnicas e métodos operatdrios ou cirtirgicos, bem
como métodos terapéuticos ou de diagndstico, para aplicagdo no
corpo humano ou animal; e o todo ou parte de seres vivos naturais
e materiais biol6gicos encontrados na natureza, ou ainda que dela
isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo
natural e os processos biolégicos naturais.® Ainda considerando as
caracteristicas que tornam uma “possivel” inven¢ao ndo patentedvel,
tem-se que: ndo € patentedvel o que for contrario a moral, aos bons
costumes e a seguranga, a ordem e a saide publicas; as substancias,
matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem
como a modificagdo de suas propriedades fisico-quimicas e os res-
pectivos processos de obtencdo ou modifica¢do, quando resultantes
de transformac@o do nucleo atdmico; e o todo ou parte dos seres
vivos, exceto os micro-organismos transgénicos que atendam aos
trés requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e
aplicacdo industrial e que ndo sejam mera descoberta. Pela definicio
da lei de propriedade industrial, micro-organismos transgénicos sio
organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que
expressem, mediante interven¢do humana direta em sua composicao
genética, uma caracteristica normalmente nio alcancédvel pela espécie
em condi¢des naturais.®

Uma nova molécula com um efeito surpreendente associado
(ex. acdlo herbicida, fungicida, cristal liquido, alta condutividade,
farmaco que traga um efeito sinérgico, etc.) e que ndo seja conhe-
cida no estado da técnica ou arte € factivel de protegdo por patente.
Esses dois elementos s@o requisitos de patenteabilidade conhecidos
como novidade e atividade inventiva, respectivamente. Vale a pena
salientar que a atividade inventiva tem uma correlagdo direta com o
actimulo de pesquisa na drea especifica, para chegar a identificar o
efeito surpreendente.

Uma molécula pode constituir um pedido de patente de produto.
Ainda devem ser investigados se o processo de obtencao da molécula
é novo e, se hd algumas possiveis composi¢des ou formulacdes para
a molécula em questdo. Assim sendo, podem-se ter patentes para
produtos, processos, composicdes e, em alguns paises, hd patentes
também para usos e novos usos de moléculas conhecidas. Salienta-se
que toda avaliagdo serd feita sob a 6tica dos trés pilares fundamentais:
tecnologico, legal e comercial.

O primeiro passo a ser executado para fazer um pedido de pa-
tente € realizar uma extensa busca na literatura técnica para verificar
anovidade real da “possivel” invengdo, chamado de busca prévia no
jargdo da drea. Vale a pena mencionar que em alguns paises, como
Estados Unidos e Brasil, existe um dispositivo chamado “periodo de
graga”. Com essa possibilidade, o inventor tem o prazo de até 1 ano,
apos a data de divulgacgdo de sua invengdo, para depositar o pedido
de patente. No caso da Europa, exige-se a novidade absoluta, ou seja,
qualquer publicagdo anterior a tecnologia que se deseja patentear €
considerada anterioridade. Toda e qualquer informag@o divulgada e/
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ou publicada anteriormente a data do depdsito do pedido de patente

¢ considerada como anterioridade e pode ser fundamental na deci-

sdo sobre a novidade ou a falta desta, na suposta invencdo. Antes

de escrever um pedido de patente, os bancos de dados cientificos e

tecnoldgicos devem ser intensivamente consultados. Livros da drea,

periddicos, noticias, internet, banco de dados de artigos cientificos e

de patentes, etc. devem também ser minuciosamente pesquisados. As

patentes depositadas podem ser consultadas nos seguintes enderecos
de acesso gratuito:

- banco de dados do escritdrio de patentes americano - http://www.
uspto.gov/; os documentos em PDF das patentes americanas
podem ser encontrados em www.google.com/patents;

- banco de dados do escritério de patentes europeu - http://
ep.espacenet.com/ - e base de dados latinoamericana do escritério
de patentes europeu - http://lp.espacenet.com/;

- banco de dados do escritdrio de patentes brasileiro - http://www.
inpi.gov.br/;

- banco de dados de depésitos via Patent Cooperation Treaty (PCT)
- http://www.wipo.int/pctdb/en/;

- banco de dados de patentes chinesas - http://english.sipo.gov.cn/;

- outros bancos de dados gratuitos extremamente Uteis, como www.
patentlens.net, http://www.freepatentsonline.com/search.html
e http://www.patentstorm.us/ podem e devem ser consultados.
Apesar de limitados, possuem importantes informagdes a respeito
da Propriedade Intelectual, patentes, transferéncia de tecnologia,
TT e inovacdo, cursos on-line, bem como materiais informativos
e curiosidades.

- Outra ferramenta considerada excelente, principalmente no que
tange a busca de patentes, porém, disponivel apenas para algumas
instituicdes de ensino e pesquisa através do portal de periddicos
CAPES € 0 Derwent Innovation Index (www.isiknowledge.com/).
Vale lembrar que os softwares de busca Scifinder® e Reaxys®
também sdo poderosas ferramentas, principalmente para busca
de artigos e patentes na drea de Quimica e estdo disponiveis em
algumas bibliotecas das universidades publicas brasileiras, sob-
-requisicao.

Finalizada a busca prévia, e na hipdtese que seja encontrado algum
pedido de patente ou patente que antecipe o objeto da invencio, os
inventores poderdo desenvolver uma estratégia para superar a maté-
ria encontrada e assim alcancar a protec¢do pretendida, destacando
claramente a diferenca do objeto da inven¢do em comparag@o aos
documentos encontrados no estado da técnica. E comum encontrar
o termo técnico para isto, design around.

Em suma, alguns pontos-chave para o sucesso no patenteamento
de uma inveng¢do sao:

e avaliacdio da possibilidade do invento se tornar um produto ou
processo que possa ser comercializado, através da busca prévia
nas bases de dados;

e defini¢do prévia dos direitos de cada participante na patente em
caso de ganhos futuros auferidos - regulamentados hoje pela
Lei de Inovagdo 10973/2004 e em alguns casos especificos de
ICT’s brasileiras € aplicada a férmula de 33,3% para a univer-
sidade, 33,3% para a unidade/departamento e 33,3% para o(s)
inventor(es) - e manuten¢do do sigilo até o depdsito de patente;

e seguir aregra de ouro - patentear primeiro, publicar e/ou produzir
depois (essa regra pode ser aplicada também nos casos de exames
de qualificacdo de pds-graduacdo e para o langcamento de produtos
na industria);

e avaliacdo da possibilidade do estabelecimento de convénios de
pesquisa com empresas ou contratos que viabilizem a entrada do
produto/processo no mercado.

A patente € um instrumento técnico-legal que assegura ao titular,
muitas vezes, o inicio da introduc¢éo de um novo processo e/ou produto
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no mercado que, no caso da universidade, se d4 através do processo
de transferéncia de tecnologia para o setor produtivo especifico.

Ha possibilidades de se estabelecer parcerias universidade-
-empresa através de convénio de pesquisa para que 0s processos e/
ou produtos possam ser desenvolvidos em parceria e produzidos e
comercializados pela empresa.

O instrumento de convénio permite estabelecer critérios para
inovacdes nos processos e/ou produtos que podem ter parcerias de
titularidade entre universidade e empresa.

Finalmente, chama-se ateng@o para custos com os depdsitos de
patentes nacionais que possuem uma taxa, segundo a tabela do INPIL, 2
de R$ 235,00 para inventores independentes e de R$ 95,00 no caso
de pessoas naturais; microempreendedor individual; microempresas,
empresas de pequeno porte e cooperativas assim definidas em lei;
instituicdes de ensino e pesquisa; entidades sem fins lucrativos, bem
como por 6rgdos publicos, quando se referirem a atos proprios. Para
fazer um depdsito internacional através do mecanismo PCT — Patent
Cooperation Treaty, que hoje também pode ser feito no préprio
INPI, paga-se uma taxa basica de R$ 200,00 para a transmissio do
pedido para o escritério responsdvel em Genebra mais uma taxa de
1.330,00 CHF para o depdsito.

Esse dep6sito PCT deve ser feito em até 12 meses apds o primeiro
depdsito no Brasil, se for o caso, e garante a prioridade unionista.
Esse mecanismo permite que a decisdo de depoésito internacional de
patente possa ser adiada por mais 18 meses apds depdsito PCT, ou
30 meses contados do primeiro depdsito no Brasil. Nesse momento
toma-se, também, outra decisdo importante - a escolha dos paises
onde se pretende depositar a patente internacionalmente depois de
vencidos os prazos indicados acima. Ainda quanto ao depdsito inter-
nacional, € necessario nomear uma autoridade de busca (o Brasil é
uma opcao recente, 2010), com o custo de R$ 2.250,00 ou R$ 900,00
para pessoa fisica,'? com o intuito de se fazer uma andlise prévia de
patenteabilidade e o chamado exame preliminar. Ressalta-se que
esses custos sao basicos e sempre serdo acrescidos de honordrios de
advogados e procuradores nos paises em que o depdsito serd feito.

Um depésito de patente deve ser bem pensando para evitar custos
desnecessarios, por isso € de extrema importancia fazer uma avaliagdo
das forcas e fraquezas da patente com relagdo aos quesitos tecnol6-
gicos, legais e de mercado. Tal avaliacdo pode fornecer elementos
para se considerar a manutencdo, ou o abandono de uma patente, em
um dado momento. E certo que os custos de manutencio de patentes
nacionais e internacionais sdo elevados e os mesmos sao relativizados
e/ou recuperados quando as patentes sdo transferidas para o setor
industrial para produ¢do e comercializagdo.

ESTRUTURA DO DOCUMENTO DE PATENTES -
RELATORIO DESCRITIVO

Os sites dos escritérios de patentes apresentam uma grande
quantidade de informacdes sobre relatdrios, interpretagdes das leis
dos seus respectivos paises e, mesmo, algumas técnicas e dicas de
escrita de relatérios. O site da WIPO — OMPI (Organiza¢do Mundial
da Propriedade Intelectual), além de tudo, ainda disponibiliza alguns
cursos a distancia ministrados pela propria academia da OMPI. Varios
livros e manuais sobre patentes, com linguagem direcionada ao pu-
blico da drea de Quimica e ciéncias correlatas podem ser encontrado
na literatura."

A Figura 1 exemplifica, de modo simplificado, o processo de
desenvolvimento de uma tecnologia, suas etapas e possibilidades. As
pesquisas em fase de bancada de um laboratério geram resultados
que podem ser divulgados em forma de artigos cientificos, congres-
s0s, livros, etc. ou podem ser protegidos. A protecdo de resultados
cientificos se dd através do know how ou da patente. A divulgacio
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de um resultado resultard citacdes para os autores; jd a patente, além
das tradicionais cita¢des, implica na possibilidade de ser licenciada.
O licenciamento pode ser feito para empresas que tenham interesse
em fazer o scale up da tecnologia e, consequentemente, dar segui-
mento ao processo de inovacio ou para os proprios inventores, que
desejem comecar um novo empreendimento, todas essas situacdes
sdo regulamentadas pela Lei de Inovagdo 10.973/2004.

Paper
Divulgar Painel citagoes
9 Seminarios
Livros
Resultados

Relatério

Patente
descritivo

Proteger
Know-how

Terceiros

Bancada Recursos

Laboratdrio

Projeto

Figura 1. Fluxograma do processo de desenvolvimento de uma tecnologia

Nos casos em que a tecnologia surge a partir de um grupo de
pesquisa da universidade e € implantada por uma empresa nascente,
também na prépria universidade, dd-se o nome de spin off académico.
Virios casos de sucesso de empresas do tipo spin off podem ser encon-
trados no site do NIT de Oxford — ISIS Innovation,'* do Massachusetts
Institute of Technology- MIT" e da Universidade de Stanford!® como
exemplos da dindmica dos mecanismos de transferéncia de tecnologia.
Tanto no licenciamento préprio quanto para terceiros serdo gerados
royalties que retornardo para a universidade, para o laboratério em
que a tecnologia foi desenvolvida e para os inventores da patente.

Um documento de patente (Figura 2) € composto basicamente
de titulo, campo da invencdo, estado da técnica — apresentagio dos
problemas existentes no estado da técnica, apresentacido resumida
da invencdo, descri¢io detalhada da inven¢do, exemplos (contendo
materiais, métodos, resultados e discussdo), reivindicacdes, figuras
— quando for o caso, e resumo. O trabalho de construciao de um bom
relatério descritivo deve ser a quatro ou mais maos, pois o inventor
sempre terd o melhor ou mais preciso entendimento do processo e/
ou produto em questdo.

I Resumo

| Figuras

| Reivindicagées

Titulo

Campo da invengao

Estado da Técnica

Descrigdo breve da
invengéo

Descri¢ao detalhada da
invengéo

Exemplos

Figura 2. Estrutura de um relatorio descritivo
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O relatdrio descritivo deve ser redigido pensando em paralelo e,
sempre que possivel, comparando os problemas encontrados no estado
da técnica com as solugdes propostas pela invengao, ressaltando os
pontos relevantes da invengao. Por outro lado, as reivindicacdes da
patente devem sempre ser redigidas mantendo um equilibrio entre
solucdes e estratégias propostas pela invengdo com o mercado vis-
lumbrado pela tecnologia.

Ao se escrever um relatdrio descritivo € bom conhecer todos os
tépicos necessdrios e saber como interligd-los. Mais especificamente:
- o titulo deve ser conciso e retratar bem o escopo da prote¢do —

produto, processo, composi¢ao, uso, etc.;

- o campo da invengdo deve descrever de forma clara a drea da in-
vengao, bem como as principais caracteristicas do invento quando
comparado as tecnologias encontradas no estado da técnica. Em
outras palavras, o campo da invencdo pode ser tratado como um
resumo direto e objetivo da tecnologia em questdo;

- oestado da técnica € uma breve descricdo das tecnologias corre-
latas com a invengdo em questdo. O conhecimento do estado da
técnica constitui, com base na busca prévia, nos bancos de dados
de patentes, artigos cientificos e, quando for o caso, bancos de
informacdes de divulgag@o nao cientificas e/ou tecnologias de
empresas na drea em questio;

- aapresentagdo resumida da invencdo, assim como o campo da
invencdo, deve se apresentar como um resumo direto e objetivo da
tecnologia proposta, contendo os fatores inventivos e inovadores
que conferem novidade a tecnologia em questdo;

- adescri¢ao detalhada da invengdo € a parte do relatério em que a
inveng¢do proposta € descrita de modo bem detalhado, contendo
todas as etapas do processo, detalhes do produto ou da compo-
sicdo, bem como os diversos modos de se reproduzir a inveng¢ao
proposta;

- os exemplos devem ser descritos com a mesma linguagem utili-
zada nos cadernos de laboratdrio, contendo, na integra, o modo
como a inveng¢do foi testada e experimentada, de modo claro e
objetivo, sendo possivel que um técnico no assunto, com conhe-
cimento mediano, possa reproduzir os experimentos descritos;

- asreivindicagdes sdo consideradas o coragdo da patente. Além do
valor cientifico-tecnolégico, as reivindicagdes possuem um valor
juridico-legal extremamente relevante. Os direitos de inventor
sdo considerados essencialmente pelo teor das reivindicacdes.
Salienta-se que todo tipo de informacao revelada nas reivindica-
¢oes deve estar relatada e fundamentada no relatério descritivo,
garantindo assim a suficiéncia descritiva;

- as figuras, quando for o caso, podem ser incluidas em um anexo
ao relatério descritivo, de modo a deixar mais compreensiveis
as caracteristicas da inven¢do. Podem ser anexadas figuras, de-
senhos, grificos e andlises que ajudem a compreender melhor a
inven¢do proposta;

- oresumo, apresentado no final, pode ser constituido pelo mesmo
texto utilizado no campo da invencao, destacando as caracteris-
ticas mais relevantes da invengao.

ORIENTACOES SOBRE A ESCRITA DE UM RELATORIO
DESCRITIVO

Antes de escrever um relatério descritivo, propriamente dito,
devem-se assumir algumas indagagdes e ponderar alguns pontos
fundamentais que podem ser de vital importancia para a construgdo
de um documento forte de patente:

e facauma breve descrigiio da invengdo. Saliente as aplicagdes bem
como vantagens tecnoldgicas;

e apresente, em forma de texto, um resumo das tecnologias relevan-
tes que contenham alguma similaridade com a presente invengao;
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e construa, quando possivel, um quadro ou tabela comparativa entre
as caracteristicas mais relevantes da invencdo e as tecnologias
encontradas no estado da técnica. Isso ajudard a relatar de forma
mais clara e concisa as vantagens da invencao;

e verifique em quais pontos as patentes do estado da técnica falham;

e descreva como a sua invenc¢do pode contribuir para solucionar
estes problemas;

e caso pretenda proteger algum produto, indique as caracteristicas
que o diferem dos tradicionais e o podem tornar superior em
qualidade;

e se pretender proteger processo, enfatize quais as vantagens que
0 seu processo apresenta frente aos tradicionais;

e ressalte como este novo processo proposto pode alterar as carac-
teristicas finais do produto;

e verifique qual € o efeito surpreendente da presente invengao

e apresente de maneira ilustrativa alguns exemplos, sejam da apli-
cacdo do produto ou da rota de obten¢ao;

e redija sem usar no texto adjetivos como novo, inédito, fantastico,
inovador, incrivel ou outros quaisquer do género. Para que algo
possa ser patentedvel fica implicito que € novo e inédito, portanto,
0 uso destas caracteristicas se torna desnecessario e redundante;

e verifique que aspectos econdmicos e ambientais sdo de extrema
importancia para a divulga¢@o da tecnologia e para atrair possi-
veis licenciadores, mas deve ficar claro que esses aspectos nio
acrescentam nada aos requisitos de patenteabilidade.

Algumas referéncias interessantes sobre patentes, estudos de ca-
sos na drea de biotecnologia e opinides criticas sobre a lei de patentes
podem ser encontradas também na literatura cientifica.!”

Com todas essas informacdes, € interessante que 0s novos inven-
tores se organizem com um organograma de tarefas (Figura 3) e que
cada etapa seja rigorosamente avaliada e executada.

Continuidade das pesquisas em
bancada e novos resultados

Busca Prévia

A 4

- Defini¢éo da estratégia
de protecgao ;

- O que deve eo que
néo deve conter um
relatério descritivo.

\ 4
Avaliagao do relatério descritivo

pelo assistente do NIT

Escrita do relatério
descritivo

Corregdes

A 4

Depésito no INPI

Figura 3. Fluxograma da elaboragdo de um pedido de patente
Consideracoes sobre a busca prévia

A busca no estado da arte, ndo € somente um passo obrigatério
durante o processo de desenvolvimento e prote¢ao de uma tecnologia,
mas também pode se apresentar como uma ferramenta indispensdvel
durante a construgdo do relatério descritivo. Apenas para ilustrar, abai-
X0 sdo citadas algumas das muitas possibilidades de aproveitamento
das informacgdes recuperadas durante uma busca prévia:

e subsidiar e orientar o processo de tomadas de decisdo em P&D&I;
e Dbuscar tecnologias alternativas para a solucdio de problemas

Quim. Nova

técnicos e de fontes de expertise;

e estudar o panorama tecnoldgico em um dado periodo de tempo;
e auxiliar decisdes relativas a gestdo de risco e inovagdes tecno-

16gicas; melhorar a competitividade tecnoldgica de produtos e

processos; garantir mercado; reduzir a incerteza de investimentos

em P&D&I.

O processo de busca de informagdes na drea da Quimica pode
ser considerado um desafio, devido as diferentes representagdes
de uma mesma molécula e a peculiaridade intrinsecas da drea.'®
Nomeclaturas triviais, nomes segundo IUPAC, nomes comerciais,
InChl (International Chemical Identifier), SMILES (Simplified
Molecular Input Line Entry Specification) ou férmulas do tipo
Markush' sdo apenas uns dos complicadores de uma busca especia-
lizada nessa drea. Pode-se fazer uma busca por: estrutura quimica
exata - quando se quer encontrar a estrutura exata na busca de patentes,
com a limitacdo de que ndo serdo encontrados os estereoisdmeros,
homélogos ou isdmeros; subestrutura quimica - parte da estrutura
ou grupo funcional de uma molécula maior, por exemplo, usando
benzeno se acham benzenos substituidos, compostos aromdticos
polissubstituidos tais como naftaleno, antraceno, pireno, etc.; reacdes
quimicas especificas; etc..

Como o intuito de ilustrar a complexidade associada na busca
de patentes em Quimica, apresenta-se a seguir um exemplo: uma
molécula bastante conhecida na atualidade, o Viagra, possui diversas
formas de ser representada, portanto, diversos modos de buscé-la na
literatura, a saber: nome comercial - Viagra ou Citrato de Sildenafil
ou Citrato de Sildenafila; nome segundo IUPAC - Citrato de
1-[4-et6xi-3-(6,7-di-hidro-1-metil-7-oxo-3-propil-1 H-pirazol[4,3-d]
pirimidin-5-yl) fenilsulfonil] - 4-metilpiperazina; férmula condensa-
da - C,,H,N,O,S; niimero de registro no Chemical Abstracts - CAS
139755-83-2, dentre outros.

Um exemplo bem sucedido, e complexo, de representar uma
molécula em uma patente pode ser encontrado nas reivindicacdes
da EP 0463756B1 de propriedade da Pfizer Limited com o titulo:
Pyrazolopyrimidinone antianginal agents. A estrutura da molécula
do Viagra, nesta patente, estd contida numa das muitas possibilidades
de permutagdo dos grupos substituintes descritos nas reivindicagdes.
Um tipico exemplo de representagdo Markush de uma molécula:

- Reivindicagdo 1: um processo para preparar um composto de
férmula:

Foérmula 1

em que: R' ¢ H, C,-C, alquilico, C;-C; cicloalquilico ou C,-C, perfluo-
roalquilico; R*é H, C,-C; alquilico opcionalmente substituido por OH,
C,-C, alcoxi ou C,-C; cicloalquilico ou C,-C, perfluoroalquilico; R?
é C,-C, alquilico, C,-C, alquenil, C,-C; alquinil C,-C, cicloalquilico,
C,-C, perfluoroalquilico ou (C,-C; cicloalquilico) C,-C, alquilico; R*
tomado junto com o 4tomo de nitrogénio ao qual estd ligado completa
um pirrolidinil, piperidinio, morfolinio ou 4-N-(R®) piperazinil; R’
é H, C,-C, alquilico, C,-C, alcéxi, NR'R®* ou CONR'R®; R® € H,
C,-C; alquilico, (C,-C, alcéxi) C,-C; alquilico, hidréxi C,-C alqui-
lico, (R’R®N)C,C; alquilico, (R’'R®NCO)C,-C, alquilico, CONR'R?,
CSNR'R® ou C(NH)NR'R?;
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R’ e R®sdo independentemente H, C,-C, aquilicos, (C,-C, alcoxi)
C,-C, alquilicos ou hidroxilicos C,-C, alquil; e sais farmaceuticamente
aceitdveis que compreendem reagir um composto de férmula:

Férmula 1A

SOLY

na qual R', R? e R? sdo previamente definidos e Y € cloro, bromo ou
fldor, com um composto de férmula:

A,
HN R
Férmula 1B

na qual R* e R s@o previamente definidos e opcionalmente converti-
dos ao produto requerido como um sal farmaceuticamente aceitdvel.

- Reivindicagdo 2: um processo como o da reivindicagdo 1, no qual
R!, R?, R* e R’ sdo iguais a reivindicagdo 1 e R® € H seguido de
uma O-alquilacdo do fenol e opcionalmente convertido ao produto
requerido como um sal farmaceuticamente aceitdvel.

Com todo esse panorama oferecido pelas ferramentas da Quimica,
fica implicita a necessidade de um técnico especializado na drea para
escrever e analisar o contetido de patentes de Quimica.

COMENTARIOS FINAIS

A politica de prote¢ao industrial no Brasil ainda € jovem e precisa
de maior difusdo das suas possibilidades, implicagdes e limitagdes.

E necessdria uma politica sustentada de formagdo de pessoas com
capacitagdo na drea de Propriedade Industrial que ainda € escassa no
pais, tanto no nivel técnico, legal e comercial, uma vez que se veri-
fica aumento da demanda por protecdo das tecnologias oriundas das
universidades, centros de pesquisa e da industria nacional. Na era da
economia do conhecimento, uma patente ¢ moeda de troca de valor
apreciavel. Uma patente pode levar a geracéio de um processo/produto
no futuro, assim como fornecer conhecimento de ponta, inspiragao
e incentivo para futuras pesquisas e projetos, e induzir a formacao
de empresas de base tecnoldgica, estimulando o empreendedorismo
dos novos alunos-inventores, bem como o aumento de emprego e
renda para o pais. Referéncias com o uso de tecnologias emergentes,
desenvolvidas na academia, e que inspiram o empreendedorismo e
a continuidade da inovagdo, podem ser encontradas no trabalho de
Aradjo e colaboradores.” Todo esse potencial levard ao desenvol-
vimento sustentdvel do pafs visando a producdo do conhecimento
para gerar bem-estar e melhor qualidade de vida a sociedade. O meio
adequado para o desenvolvimento, a protecdo e a exploracdo de uma
tecnologia emergente pode ser a razdo de seu eminente sucesso ou
fracasso. Para tanto, a escrita de um documento de patente bem fun-
damentado e pensando sempre em quem vai produzir e comercializar
0 novo processo e produto € o primeiro passo para o sucesso de uma
tecnologia inovadora nascente.
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