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RESUMO

0 Brasil vem apresentando, nos ultimos anos, uma producao cientifica
bastante reconhecida no cenario internacional, nas mais diversas éreas
do conhecimento, tomando por base o impacto de suas publicagoes
em eventos de grande monta e, especialmente, em revistas indexadas
de grande circulagdo. De outra forma, o pais parece ndo caminhar na
mesma direcéo quando se trata da produgao tecnoldgica e da geragao
de riqueza a partir do desenvolvimento cientifico estabelecido e,
particularmente, a partir da pesquisa cientifica aplicada. O presente
trabalho abordou tal questdo e discorreu acerca das principais
semelhancas e diferengas entre um artigo cientifico e o texto de um
pedido de patente, a fim de contribuir para um melhor entendimento
dos dois tipos de documento, auxiliar os pesquisadores na escolha
e selecao dos resultados com potencial tecnolégico, decidir o que €
adequado para fins de protecéo industrial, bem como alavancar novas
oportunidades de negdcio para cada tecnologia criada.
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ABSTRACT

Brazil has been presenting in the last years a scientific production
well-recognized in the international scenario, in several areas of
knowledge, according to the impact of their publications in important
events and especially in indexed journals of wide circulation. On the
other hand, the country does not seem to be in the same direction
regarding to the technological production and wealth creation from
the established scientific development, and particularly from the
applied research. The present paper covers such issue and discloses
the main similarities and differences between a scientific paper and a
patent application, in order to contribute to a better understanding of
both types of documents and help the researchers to chose and select

the results with technological potential, decide what is appropriated
for industrial protection, as well as foster new business opportunities
for each technology which has been created.

Keywords: Organizational innovation; Technological development;
Scientific and technical publications; Patents

INTRODUCAO

Nos ultimos tempos, o Brasil tem atuado como um dos
principais protagonistas no palco da producao cientifica
internacional.

A presenca marcante dos pesquisadores brasileiros
em congressos e revistas indexadas mostra que o pais
tem avancado exponencialmente no cendrio mundial
dentro da chamada pesquisa cientifica de impacto.

Em entrevista publicada pelo Conselho Regional
de Medicina do Estado de Sdo Paulo (CREMESP)®,
o Pré6-Reitor de Pesquisa da Universidade de Sao Paulo
(USP), o médico Dr. Marco Antonio Zago, revelou que
a producao cientifica qualificada do Brasil, aquela que
esta publicada em revistas de expressdo internacional,
representou, no ano de 2008, cerca de 1,9% do total
mundial.

Alguns nimeros recentes® destacam ainda uma
condicdo de nacido em pleno desenvolvimento, quan-
do se trata da quantidade dos artigos hoje publicados
por nossos pesquisadores mundo afora. Ademais, o Dr.
Zago destacou, na mesma entrevista, que o namero de
cientistas estava aumentando no ano de 2008, além do
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fato de que os investimentos do Brasil em ciéncia e tec-
nologia também haviam aumentado de maneira impor-
tante, representando, naquele ano, um valor em torno
de 1% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.

Material publicado recentemente por Sennes e
Britto Filho® corrobora o fato de que a producao cien-
tifica do Brasil vem alcancando um progresso quanti-
tativo significativo nos ultimos anos, muito embora seu
avanco qualitativo tenha sido menos expressivo.

Destaca-se, no mesmo material®, que entre os anos
de 1996 e 2005, apenas 26 trabalhos, nas mais diversas
areas de conhecimento, alcangaram um ndimero maior
que 200 citacoes.

Por outro lado, ainda sobre o ano de 2008, tal como
apresentado na referida entrevista publicada pelo
CREMESP®O, foi destacada, mais uma vez, a necessida-
de dos pesquisadores brasileiros estarem envolvidos em
pesquisa e desenvolvimento nas empresas como forma
de transformar o desenvolvimento cientifico em cresci-
mento econdmico, a partir da transferéncia de conheci-
mento e tecnologia para o setor produtivo.

Nesse sentido e como exemplo, vale mencionar
os dados coletados e apresentados na publicacao de
Amadei e Torkomian®, que analisaram os depdsitos de
pedidos de patente das universidades publicas paulistas
no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Dados adicionais, apresentados por Amadei e
Torkomian® e reproduzidos na tabela 1, revelam a re-
lagdo entre o namero de depdsitos de patentes com a
quantidade de programas de pds-graduagao existente
em cada universidade no periodo de 2000 a 2006.

Tabela 1. Relacdo depdsito/programa de pds-graduacéo

Média do namero Deposito de
i Sogrogmasle ot Dptito por
(2000-2006) (2000-2006)
USP 217,86 128 0,59
UNESP 97,14 45 0,46
UNICAMP 63,43 327 5,16
UFSCAR 18,57 27 1,45
UNIFESP 40,86 21 0,51

Fonte: modificado de Amadei JR, Torkomian AL. As patentes nas universidades: anélise dos depositos das universi-
dades publicas paulistas. Ci Inf. 2009; 38(2):9-18"

USP: Universidade de Sao Paulo; UNESP: Universidade Estadual Paulista "Jilio de Mesquita Filho"; UNICAMP: Universi-
dade Estadual de Campinas; UFSCAR: Universidade Federal de Sao Carlos; UNIFESP: Universidade Federal de Séo Paulo.

Os resultados apresentados na referida publica-
¢a0® mostram ainda uma relagao entre o depdsito de
pedidos de patente e o numero de publicagdes promo-
vido pelas instituicoes USP, Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP), Universidade Estadual Paulista
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“Jalio de Mesquita Filho” (UNESP), Universidade
Federal de Sao Paulo (UNIFESP) e Universidade Federal
de Sao Carlos (UFSCAR), no periodo de 1998 a 2002.
Nota-se claramente que, ja naquela época, havia uma
distancia acentuada na relacao entre produgao cienti-
fica e producao tecnoldgica, pelo menos tomando por
referéncia o nimero de casos de patente depositadas.
Como exemplo, a USP apresentou, no mencionado pe-
riodo, uma relagao de valor proximo a 324, ou seja, para
um deposito de patente realizado pela USP, havia mais
de 300 publicacoes vinculadas aos seus programas de
pOs-graduacgao.

Uma reflexao bastante atual acerca do tema® dis-
corre acerca dos principais fatores que levaram a um
baixo indice de patenteamento das tecnologias desen-
volvidas nas instituicdes de ensino e, em especial, da-
quelas desenvolvidas no Programa de P6s-Graduacao em
Engenharia Elétrica e Informatica Industrial (CPGEI) da
Universidade Tecnologica Federal do Paranad (UTFPR).

Entre os resultados apresentados®, cabe destacar
que apenas uma pequena parcela dos pesquisadores
informou conhecer de maneira boa ou suficiente o sis-
tema de patentes, além do fato de que a maioria nao
detém qualquer conhecimento a respeito da Lei de
Inovacido n.2 10.973®),

Entretanto, o mesmo trabalho® mostrou que uma
parcela dos pesquisadores relatou que os projetos de
pesquisa desenvolvidos recentemente teriam a possi-
bilidade da protecao intelectual, segundo seu entendi-
mento, muito embora tenham afirmado ainda nao co-
nhecerem, em detalhes, o processamento de um pedido
de patente junto ao Instituto Nacional de Propriedade
Industrial (INPI) ou pelo fato de ndo compreenderem,
com clareza, os detalhes para a redacido de um texto de
patente.

Tomando por base os resultados anteriores, € pos-
sivel afirmar, pelo menos como ponto de partida, que
o desconhecimento de todo o processo de protegao in-
dustrial, por parte dos pesquisadores, contribui, de ma-
neira significativa, ndo apenas para o baixo volume no
deposito dos pedidos de patente, mas também para a
reduzida geracdo de divisas quanto as tecnologias cria-
das e produzidas no Brasil.

E evidente que a publicagio cientifica atua como
reflexo do trabalho desenvolvido em laboratdrios
nacionais e pode ser considerada hoje como um dos
impulsionadores da produgao de patentes no pais. Ins-
tituicoes consagradas academicamente sao atualmente
consideraveis depositantes de pedidos nao apenas no
INPI, como mostram os dados ja aqui apresentados,
mas também no exterior, contribuindo, assim, para es-
timular a criagdo de uma cultura tecnoldgica no pais e



para o aumento do valor agregado de produtos produ-
zidos no parque industrial brasileiro.

E fato que hd uma série de discussoes e crencas de
que o entendimento e a utilizacao sao metas conflitantes
no ambito da pesquisa, ou seja, de que a pesquisa bésica
e a aplicada sao categorias totalmente separadas®. Mui-
tas vezes, tal divergéncia de pensamento pode levar a
distor¢des, mesmo quando existe claramente, em deter-
minado projeto, uma relacdo entre ciéncia e tecnologia.

Os dados e os resultados apresentados por Moura®”
destacam que a drea de biotecnologia no Brasil vem
oferecendo importante interacao entre ciéncia e tecno-
logia, de modo que os pesquisadores desse campo do
conhecimento atuam também como inventores, produ-
zindo, assim, tanto publicacoes cientificas como tecno-
l6gicas.

Por outro lado, o mesmo estudo ratifica que a
maior colaboragao no desenvolvimento cientifico e tec-
noldgico ainda acontece, pelo menos no periodo ava-
liado pelo aludido trabalho na area de biotecnologia,
entre as universidades publicas federais e estaduais, tais
como USP, UNICAMP, UNESP e Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), e instituicOes de pesquisa,
como Fundacdo Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Instituto
Butantan e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria
(EMBRAPA). Neste contexto, verifica-se que nao ocor-
re uma colaboracao efetiva entre tais universidades e
instituicoes de pesquisa com o setor produtivo, refor-
cando, mais uma vez, o fato de que existe ainda outro
fator que contribui para o baixo nimero de depositos,
qual seja, o distanciamento entre institui¢coes de ensino
e pesquisa e as empresas no pais, muito embora tal fe-
nomeno tenha sido discutido amplamente, nos tltimos
anos, pelos diversos autores no Brasil.

Dessa forma, independentemente dos métodos de
avaliacao da produtividade de pesquisadores brasileiros
realizado por 6rgaos de fomento, como a Coordenacgao
de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior
(CAPES), o Conselho Nacional de Desenvolvimento
Cientifico e Tecnoldgico (CNPq) e a Fundagao de Amparo
a Pesquisa do Estado de Sao Paulo (FAPESP), existe,
hoje, um fato confirmado: a producao cientifica bra-
sileira cresce em ritmo acelerado. Interessante de se
constatar € que, embora represente uma importante
parte dos pedidos de patente depositados no INPI e
pedidos de patente brasileiros depositados nos Estados
Unidos (no United States Patent and Trademark Office
— USPTO) e na Organizacao Mundial da Propriedade
Intelectual (OMPI), os pedidos de patente resultantes de
instituicoes de pesquisa nio crescem na mesma propor¢ao.

Considerando que, diferentemente do passado, os
debates acerca da distancia entre a indudstria e a univer-
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sidade vém aumentando significativamente, o que con-
tribui para a ampliagdo de novas parcerias, a falta da
cultura patentaria dos nossos pesquisadores pode ser,
de fato, uma das possiveis explicacdes para o pequeno
aumento de dep0sitos de pedidos brasileiros®.

Dentro desse contexto, o presente trabalho apresen-
tou algumas similaridades e diferengas entre a redacao
de uma publicacao cientifica e o texto de um pedido de
patente, de modo a realcar os principais aspectos que
permeiam cada categoria de documento e a contribuir
para um melhor entendimento, nao apenas dos pesqui-
sadores que transitam em ambos 0s espacos, como tam-
bém daqueles que atuam como intermediadores dentro
desse processo. Entre esses intermediadores incluem-se
profissionais e especialistas na area de patentes, usual-
mente lotados em centros ou nucleos de inovaciao, bem
como em escritérios de advocacia especializados na
protecao da propriedade industrial.

Nesse ultimo sentido, acredita-se que o maior co-
nhecimento dos pesquisadores e demais profissionais
no sistema de patentes e, em particular, na construgao
de um documento bem elaborado, pode proporcionar
uma melhor avaliagao do potencial de cada tecnologia
criada, ampliando, assim, as possibilidades de desen-
volvimento de um produto em parceria, além de novas
oportunidades para seu futuro licenciamento e/ou co-
mercializacao.

A estrutura geral de um documento cientifico e de um
documento de patente

Com a finalidade de fornecer uma visao geral das prin-
cipais diferencas entre um pedido de patente e uma
publicacao cientifica, apresenta-se, inicialmente, uma
comparagao estrutural entre os dois tipos de documen-
to (Figura 1). A estrutura dos documentos aqui descri-
tos, apesar de nao corresponder a uma regra fixa, pode
ser utilizada como uma orientacao geral na elaboragao
dos respectivos textos.

Iniciando pela publicagao e, em particular, pelo seu
titulo, para a exposicdo de um trabalho cientifico, em
geral oriundo de uma dissertacao de mestrado ou de
uma tese de doutorado, aquele deve nomear o tema da
pesquisa em si, ou seja, indicar, mediante um nome, o
assunto do trabalho proposto®. O resumo, por sua vez,
consiste em uma apresentacao concisa do contetido do
trabalho de cunho cientifico, e tem, por proposito, ofe-
recer ao leitor uma ideia completa do teor do documen-
to a ser analisado.

O campo “Introdugao” de uma publicacio cientifica
comumente tem por finalidade central anunciar como o
tema serd explorado ao longo do texto do documento.
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Pedido de Patente
Titulo
Campo da Invengéao
Descrigéo do Estado da Técnica
Objetivo
Descricéo das Figuras
Descricéo Detalhada da Invengao
Reivindicacoes
Resumo

Figuras

Publicacéo Cientifica
Titulo
Resumo
Introducéo
Materiais e Métodos
Resultados e Discussao

Referéncias Bibliograficas

Figura 1. Estrutura geral de um documento de patente e de uma publicacéo cientifica

Adicionalmente, quando for o caso, a introducao le-
vanta o estado da questéo, revelando o que ja foi escrito a
respeito do tema e assinalando a importancia e o interesse
do trabalho®. Nesse mesmo ponto, cabe destacar, como
explica Severino®, que “lendo a introdugao, o leitor do
documento deve sentir-se esclarecido a respeito do teor
da problematizacao do tema do trabalho, assim como a
respeito da natureza do raciocinio a ser desenvolvido”.

O campo “Materiais e Métodos” descreve as prin-
cipais etapas ou fases do desenvolvimento do trabalho,
bem como uma relacdo de materiais, insumos, equipa-
mentos ¢ sistemas de informacéo, entre outros, utiliza-
dos ao longo do processo de investigacao cientifica.

O campo “Conclusdo” de um artigo cientifico ex-
plora os principais resultados alcancados ao longo da
pesquisa e tece as reflexdes mais relevantes acerca dos
dados frente aos objetivos esperados e propostos.

Por fim, as referéncias bibliograficas situam o leitor
do artigo acerca do estado da arte do tema pesquisado.
Em outras palavras, dao suporte ao problema investi-
gado e oferecem, ao leitor, uma apreciacao do cenario
cientifico para o tema em questao.

A partir da observacao da figura 1, podem-se cons-
tatar algumas semelhancas entre o referido artigo e um
texto de um pedido de patente.

Em sintese, € de facil visualizagao que o texto de um
documento de patente apresenta um titulo, tal como um
artigo, além de objetivos, descricao do estado da técni-
ca da invengao e resumo, a semelhanca dos objetivos e
estado da técnica contidos no item introdugao de uma
publicacéo cientifica e do resumo da mesma.
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De outro lado, apesar de apresentarem semelhan-
cas, os dois documentos apresentam algumas divergén-
cias bésicas na maneira em que o trabalho ou invengao
sao abordados tecnicamente. O entendimento dessas
diferencas pode auxiliar o pesquisador que, treinado
a pensar cientificamente e dominando a estrutura de
uma publicacao cientifica, deseja transformar, quando
for o caso, seu trabalho em um pedido de patente. A
seguir sdo identificados, com o auxilio das estruturas
citadas na figura 1, os principais pontos divergentes e
convergentes entre um pedido de patente e um artigo
cientifico.

A sequéncia lagica — o problema a ser resolvido

A sequéncia de pensamentos que dominam o texto de
um pedido de patente e em uma publicacao cientifica
diverge, basicamente, pelo maior grau de liberdade
apresentado pela publicagdo, em comparagao a maior
objetividade de um pedido de patente.

De acordo com o Ato Normativo 127, item 15.1.2,
que regula a Lei de Propriedade Industrial (LPI)
9.279/96119, o relatorio descritivo de um pedido de pa-
tente deve “descrever, de forma clara, concisa e precisa,
a solucado proposta para um problema existente bem
como as vantagens da invengao a ser protegida em rela-
¢a0 ao estado da técnica”.

Dentro dessa sequéncia logica, devem ficar claros
o problema a ser resolvido e a solugcao encontrada para
o mesmo. Esse € o caminho tomado por um pedido de
patente. Para a manutencao da clareza do documento



quando da descricao do pedido utilizando essa sequén-
cia, o problema a ser resolvido precisa, inicialmente, ser
bem delimitado e, para isso, categorias indicativas sao
utilizadas, como, por exemplo, equipamento, processo,
produto ou uso.

A producao cientifica nem sempre parte do pres-
suposto de que existe um problema a ser resolvido e
sim que existe algo a ser revelado que até agora nao
foi. A revelacdo de algo ainda nao descrito gera novas
informacoes, que sdo a base para novas interpretacoes,
fechando um circulo virtuoso que, em grande parte,
contribui para a geracao de novos conhecimentos. No
entanto, o simples fato de revelar algo novo nao € sufi-
ciente para que uma publicacdo se torne um pedido de
patente.

Vale ressaltar que, descobertas, métodos matema-
ticos, teorias cientificas como também dados resul-
tantes de experimentos, de acordo com o artigo 10 da
LPI 9.279/9619, nao sdao patenteaveis e, assim, apesar
de representarem uma parcela consideravel das pu-
blicagoes cientificas, nao podem ser diretamente con-
vertidos em pedidos de patente.

Dentro da linha de raciocinio de um trabalho cien-
tifico, a solugdo de um problema dentro de categorias
especificas de equipamento, processo, produto ou uso,
muitas vezes nao necessariamente surge como conse-
quéncia de um trabalho principal. O fato é que, em mui-
tos casos, um trabalho cientifico tem um propdsito que
nao € a resolugao objetiva de um problema existente,
especialmente quando se trata de uma pesquisa basica
pura e nao de uma pesquisa aplicada®.

Isso se deve, em parte, pelo distanciamento entre
a universidade e os meios produtivos, ou seja, as uni-
versidades brasileiras ainda sao muito pouco procura-
das quando da necessidade de proposi¢ao de solugdes
para problemas tecnoldgicos. O aumento da presenca
da universidade e seus centros de pesquisa na resolugao
de problemas praticos por meio da proximidade com a
indastria resultarao, com o tempo, em uma maior inte-
gracdo entre os dois setores e, consequentemente, no
surgimento de pesquisas voltadas a resolugao de pro-
blemas reais existentes.

A identificacao de tecnologias semelhantes e/ou an-
teriores

No que se refere aos itens “Descricao do estado da
técnica” de um pedido de patente e “Introducao” de
uma publicacdo cientifica, a grande semelhanca reside
no fato de que ambos os documentos relatam o atual
estagio de desenvolvimento do assunto objeto de publi-
cacdo ou de protecao pelo pedido de patente®?. Uma
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publicacao cientifica, quando do relato de produgoes
anteriores ao tema pesquisado, encontra, no chama-
do “estado da arte” ou “estado do conhecimento”, um
mapeamento acerca da produgio académica no tema
de interesse!V e, como ja mencionado, a introducio do
trabalho cientifico levanta tal estado de desenvolvimen-
to, revelando o que ja foi escrito e discutido a respeito
do tema®.

O pedido de patente, por sua vez, deve, tal como es-
tabelece o Ato Normativo 127, item 15.1.2, alinea d,
descrever o estado da técnica que possa ser considerado
atil a compreensao, a busca e ao exame da invencao, ci-
tando, sempre que possivel, os documentos que o refli-
tam e destacando ainda os problemas técnicos existentes.

Essa diferenga de necessidades de uma publicacao
e uma patente interfere diretamente na busca de docu-
mentos realizada para a caracterizacao do atual estagio
de desenvolvimento do objeto de publicagdo/invencao.

Buscas de documentos anteriores realizadas com o
intuito de confirmar a originalidade de um pedido de
patente devem ser realizadas ap6s a identificacao clara
do conceito inventivo envolvido, enquanto que, no caso
do trabalho cientifico, a busca se da, necessariamente,
pela novidade a ser revelada, podendo, em alguns casos,
essa novidade ser caracterizada como uma invengao.
Nesse ponto, vale lembrar que uma invengao, para ser
considerada como tal, deve apresentar os requisitos de
novidade, atividade inventiva e aplicagao industrial ‘>,

Como estabelece a lei da propriedade industrial vi-
gente, LPT 9.279/96(19, mais particularmente em seu ar-
tigo 11, uma invengao € considerada nova quando nao
compreendida no estado da técnica.

Ademais, cabe frisar que o artigo 13 da mesma LPI(?
define que uma invencao é dotada de atividade inventi-
va sempre que, para um técnico no assunto, aquele com
mediana experiéncia e conhecimento, ndao decorra de
maneira evidente ou 6bvia do estado da técnica.

Nesse ultimo caso, o examinador de patentes comu-
mente avalia se determinada invencao, objeto de um
pedido de patente depositado, apresenta beneficios e
vantagens técnicas suficientes para caracterizar sua ati-
vidade inventiva face aos documentos encontrados em
sua busca de anterioridades.

A atual LPI1? estabelece ainda, em seu artigo 15,
que a invencdo € considerada suscetivel de aplicagao
industrial quando pode ser utilizada ou produzida em
qualquer tipo de inddstria, em outras palavras, em larga
escala no meio produtivo fabril.

Adicionalmente, vale mencionar que a invencao
pode, em muitos casos, ser uma pequena parte de uma
publicacao cientifica que, se nao observada com detalhe
ou se subestimada, pode se perder dentro da publica-
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cao. A falsa nogao que se tem de que as buscas de ante-
rioridades para pedidos de patentes devem ser direcio-
nadas a produtos comercialmente disponiveis vem do
fato que, muitas vezes o titular de um pedido entende
que apenas tecnologias disponiveis no mercado podem
ser consideradas como impeditivos para a concessao de
uma nova patente.

Por outro lado, cumpre notar que, o artigo 11, da
LPIW), paragrafo 19, define: “O estado da técnica é
constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao pu-
blico antes da data de depdsito do pedido de patente,
por descricdo escrita ou oral, por uso ou qualquer ou-
tro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto
nos arts. 12, 16 e 17”.

Fundamentacao da invencao

O conceito de fundamentagao da invengao € muito uti-
lizado quando a estrutura de pensamento académico é
transferida para um pedido de patente. A estrutura 16-
gica de um pesquisador, de que seu trabalho acrescenta
algo ao estado da técnica e que esse algo deve ser mos-
trado dentro de um raciocinio continuado, baseado na
linha seguida pelas dltimas publicacoes €, muitas vezes,
seguida quando um pedido de patente é escrito com a
mesma linha de raciocinio de uma publicacao cientifica.

Muito embora a invengao possa seguir certas linhas
mestras determinadas por publicagdes anteriores, 0s
conceitos de invencao e patenteabilidade passam pelo
principio da nao obviedade da matéria a ser protegida,
também conhecida como atividade inventiva ja descrita
anteriormente.

A dita “nao obviedade” ndo é a preocupacio exis-
tente na elaboracdo de uma publicacido cientifica,
pois, de acordo com o pensamento académico, 0 passo
adiante, apesar de poder ser dbvio, ainda nao foi dado
e, entao, € digno de uma publicagao.

Para um melhor entendimento, pode-se tomar
como exemplos a identificacdo e a caracterizagcdo de
enzimas oxidantes de lipideos presentes em algumas
plantas. Essa enzimas, denominadas lipoxigenases, sao
encontradas em diversas fontes vegetais e, em algumas
fontes, como soja e cevada, as mesmas ja foram isoladas
e caracterizadas por meio de metodologias que utilizam
equipamentos de uso comum em laboratérios de bio-
tecnologia como, por exemplo, a cromatografia liquida
de alta eficiéncia e eletroforese.

No entanto, por um motivo mercadologico ou sim-
plesmente pelo desinteresse dos pesquisadores, essas
enzimas ainda ndo foram caracterizadas em plantas
pouco exploradas comercialmente gerando, ai, uma
possibilidade de pesquisa a ser desenvolvida e, desse
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modo, a possibilidade do surgimento de novas publica-
¢oes cientificas. Muitas vezes, trabalhos considerados
repetitivos e tidos preliminarmente como de resultado
Obvio reservam algumas surpresas nao esperadas que,
se devidamente percebidas e bem interpretadas, podem
abrir caminho para uma invencao.

Na linha desse raciocinio, ou seja, da conceituacao
da invengao, vale mencionar que, muitas vezes, ocorre,
ainda hoje, uma confusio acerca da potencial ativida-
de inventiva de um desenvolvimento tecnoldgico, frente
ao efeito técnico proporcionado por este, tal como des-
crito pelo Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de
Propriedade Intelectual (IDS)!? e reproduzido a se-
guir: “na vigéncia do Cddigo de 1971 era comum con-
fundir-se “atividade inventiva” com “efeito técnico
novo ou diferente” em virtude do art. 92, alinea e%, que
definia como nao patenteaveis, como invencao, as justa-
posicoes de processos, meios ou 6rgaos conhecidos ou
simples mudanca de forma, propor¢oes, dimensoes ou
de material, salvo se dai resultar, no conjunto, um efeito
técnico novo ou diferente”.

Frente a isso que foi exposto, é bastante recomen-
davel analisar com critério se determinado desenvolvi-
mento tecnoldgico ndo apresenta uma mera justapo-
sicdo de partes, uma vez que, nesse caso, haverd uma
chance nao desprezivel do INPI questionar a sua paten-
teabilidade.

Resultados experimentais

Geralmente fruto de resultados experimentais, o traba-
lho cientifico tem, nesses resultados, a justificativa prin-
cipal de existir. A figura 1 mostra que, na publicacao,
ha um campo proprio para a divulgagao dos resultados
obtidos no processo de investigacao cientifica.

A partir desses resultados, teorias sao muitas vezes
comprovadas ou contestadas, novos conceitos surgem
e a ciéncia avanga. A transferéncia, entretanto, dessa
escala de importincia do resultado experimental para
uma produgao tecnoldgica é um erro cometido com fre-
quéncia, quando da transformacao de uma publicagao
cientifica para um pedido de patente.

A apresentacdo, em um pedido de patente, de re-
sultados experimentais, tem a fungdo de aumentar a
credibilidade da invencao descrita, no entanto, € isso
deve ser bem entendido. A demonstracao ou nao desses
resultados experimentais ndo é um fator determinante
para a obtencao da concessao da carta-patente.

Os 6rgaos oficiais de propriedade industrial respon-
saveis pela concessao ou nao do pedido de patente nao
tém a funcdo de atestar se os resultados experimentais
sao idoneos, e sim se a invencao que trata o pedido pos-
sui as condigdes de patenteabilidade necessarias, ou seja,



novidade, atividade inventiva e aplicacio industrial. Os
resultados experimentais, quando disponiveis, sio bem-
-vindos e contribuem para a comprovagao da utilidade
da invenc¢ao, no entanto, nao necessariamente precisam
fazer parte do pedido de patente.

As vantagens apregoadas pela invencao em um tex-
to de patente passarao, na pratica, por um crivo muito
mais severo do que a simples comprovacao da idonei-
dade dos resultados experimentais apresentados. Esse
crivo acontece no momento da utilizacdo e/ou comer-
cializacao, por terceiros, do conceito inventivo descrito
no pedido de patente ou na patente concedida. Nesse
momento, a nao comprovacao das vantagens descritas
pela invencao pode resultar na inutilidade do documen-
to e, assim, na conclusao de que os investimentos reali-
zados foram em vao.

Detalhamento e escopo de protecao de um pedido de
patente

As publicacoes cientificas, no que se referem a defini-
¢ao de parametros experimentais (usualmente demons-
trada em materiais e métodos), sao, geralmente, bas-
tante pontuais. Além disso, comentdrios e conclusoes
mais abrangentes a respeito dos resultados experimen-
tais sao, frequentemente, realizados com cautela. No
entanto, quando da transformacio de uma publicagao
cientifica em um pedido de patente, esses parametros
devem ser interpretados como definidores do escopo de
protecao da futura carta patente.
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Nesse contexto, a maior amplitude de abrangéncia
dos parametros a serem protegidos para determinado
invento implica o aumento do escopo de protecao da
futura patente e, consequentemente, na maior possibi-
lidade de evitar que terceiros copiem ou reproduzam a
invencao. Na linha desse raciocinio, um fator limitan-
te nao pode ser esquecido, que é o aumento da pro-
babilidade da invencéo ja estar antecipada. O aumento
dessa probabilidade de antecipagao € proporcional ao
aumento da amplitude dos parametros definidos pela
invengao. Tais parametros devem ser escolhidos e avalia-
dos de maneira criteriosa pelo futuro depositante, a fim
de prover uma redacao cuidadosa do jogo de reivindica-
¢oes e definir, de fato, o produto objeto da protecao.

Deste modo, vale frisar que o escopo de protecao de
um pedido de patente, definido a partir de seu quadro
reivindicatério, € justamente a parte do documento
orientada para proteger determinada tecnologia de in-
teresse para o mercado e especialmente para seu res-
pectivo depositante. A figura 1 mostra que o pedido de
patente deve conter o campo “Reivindicagoes”, justa-
mente para definir o objeto a ser protegido.

Nota-se, claramente, pela figura 1 ainda, que tal
campo nao faz parte da abordagem de uma publicagao
cientifica, tomando por base sua natureza, como ja des-
crito anteriormente.

Como exemplo, as figuras 2 e 3, a seguir, ilustram
a capa de dois pedidos de patente, nas areas elétrica
e quimica, respectivamente, bem como a matéria a ser
protegida em parte de suas reivindicacoes.
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s caracterizado pelo fato de que compreende:

um gerador elétrico acionade por um motor;

um modulo de condicionador de ar auto-suficiente com-
preende:

um condensador;

um dispositivo de expanséo;

um evaporador;

um soprader do condensador que tem um motor de acio-
namento elétrico;

um soprador do evaporador que tem um motor de aciona-
mento elétrico;

um ag dor elétrico localizado em relacio de
fluxo de ar com o dito evaporador e o dito soprador do
evaporador; e

um controlador de poténcia para receber energia elétrica
do dito gerador e fornecedor energia elétrica a cada um do
dito motor do soprador do condensador, o dito motor do
soprador do evaporador e o dito aquecedor elétrico.

2. Sistema de condicionamento de ar para veiculo de acordo
com a reivindicagao 1, caracterizado pelo fato de que dito
motor & o motor principal do veiculo,

3. Sistema de condicionamento de ar para veiculo de acordo
com a reivindicagdo 2, caracterizado pelo fato de que a saida
do dito gerador elétrico & energia CA.

4. Sistema de condicionamento de ar para veiculo de acordo
com a reivindicagdo 3, caracterizado pelo fato de que o dito
controlador de energia compreende:

um retificador para converter a dita energia CA em energia,

Figura 2. Capa e folha de reivindicagdes de um pedido de patente na area elétrica
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entre cerca de e 20% wiv.

3. Formulagéo de acordo com a reivindicagdo 1 ou 2, caracterizada
pelo fato de que a avermectina tem atividade contra endo- ectoparasitas.

4. Formulagao de acordo com qual uma das reivindicagbes 1a 3,
caracterizada pelo fato de que a ina & ideo de
5-oximina-22,23-di-hidro-25-ciclo-hexil tina Bl{sel i

5. Formulagéo de acordo com a reivindicago 1, caracterizada pelo
fato de que o éter dilC,, glicol)-mono(C,, alquilicol é éter dietilenogli-

20 col-monometilico (DEGMNE) ou éter dipropilenoglicol-monometilico
[DPGMME).

6. Formulagdo de acordo com a reivindicagio 5, caracterizada pelo
fato de que o éter glicol-monometilico & DPGMME.

7.Formulagéo de acordo com a reivindicagéo 1, caracterizada pelo fato
de que o solvente aceitdvel pela pele estd presente e é etanol ou iso-
propanal.

8. Formulagéo de acordo com a reivindicagao 1, caracterizada pelo fato
de que o solvente aceitavel pela pele esta presente e & isopropanol.

0 2 Formulagéo de acorde com a reivindicagdo 1, caracterizada pelo
fato de que a proporgao p/v para viv de composto ativo para éter digli-
col-monometilico varia entre (05a 2j e 1.

Figura 3. Capa e folha de reivindicagdes de um pedido de patente na area quimico-farmacéutica

Como define o artigo 41 da lei 9.279/9619, a exten-
sao da protecao conferida por uma patente é determi-
nada pelo teor de suas reivindicagdes, como ja comen-
tado, nao esquecendo, porém, que a matéria definida
nas reivindicagoes serd interpretada com base no rela-
torio descritivo, especialmente a partir dos objetivos e
descrigao detalhada da invengao, bem como com o au-
xilio das figuras, a exemplo do identificado na estrutura
de documento da figura 1.

De todo modo, cabe salientar ainda que o artigo da
referida lei sustenta-se em uma pratica mundial, quan-
to ao fato de que o escopo da protecao que se procura
por meio de um pedido de patente € definido por suas
reivindicagoes, ou seja, € o texto das reivindicagdes que
determina os limites dos direitos assegurados pela pa-
tente e, nesse ponto, os parametros escolhidos para uma
invengao sao essenciais para a definicdo do objeto a ser
protegido.

Exemplos de concretizacoes preferidas

Aliada a apresentacao de resultados experimentais, a
publicacao cientifica, quando tem por objetivo a obten-
cao do ponto 6timo de resultado do trabalho apresen-
tado, descreve detalhadamente os pardmetros para tal
ponto. Esses parametros, apesar de pontuais, devem
ser utilizados, no pedido de patente, no item “Descri-
cao detalhada da inveng¢do”, como exemplos de concre-
tizacao preferida da invencao, divulgando, quando for
o caso, as melhores condicoes para a implementacio da
tecnologia objeto de protecao.

einstein. 2013;11(1):1-10

O artigo 24 da LPI" corrobora o relatado acima,
na medida em que define: “O relatorio deverd descre-
ver clara e suficientemente o objeto, de modo a possi-
bilitar sua realizacio por técnico no assunto e indicar,
quando for o caso, a melhor forma de execucao”.

Logo, as concretizacdes de uma invencao, descritas
e sugeridas no pedido de patente, devem oferecer alter-
nativas para a implementacao da tecnologia a ser prote-
gida, desde sua caracterizagao principal até novas pos-
sibilidades de construcdo. Como exemplo, pode-se citar
que um determinado pedido de patente faz referéncia
a uma invengao configurada como atuador, sendo este
preferencialmente do tipo elétrico para movimentar
determinada peca em uma maquina, porém o mesmo
documento pode citar ainda, como concretizacoes al-
ternativas, uma configuracdo de atuador eletro-pneu-
matico ou eletro-hidraulico, capaz de executar a mesma
funcao. Outro exemplo, ainda dentro desse contexto,
pode ser dado quando da protecao de uma composicao
farmacéutica contendo excipientes preferenciais espe-
cificos e um composto ativo (principio ativo). O mesmo
documento cita ainda como concretizagoes alternativas
excipientes similares podem substituir com éxito aque-
les citados como preferenciais aumentando, com isso, 0
escopo de protecao da invengao.

Consideracaes finais

O presente trabalho discorreu acerca do atual cendrio
da produgao cientifica nacional, frente ao baixo ndmero
de deposito de pedidos de patente registrado nos ulti-



mos anos no pais e, em especial, dos principais aspectos
relacionados ao texto de um pedido de patente em com-
paracdo a uma publicacdo cientifica. Em certa medida,
foram comparadas as estruturas das duas categorias de
documento, destacando as semelhancas e as diferencas
observadas entre os dois, bem como a abordagem geral,
normalmente encontrada em cada tipo de divulgagao.

Ficou evidente que, tanto a redacdo de um documen-
to de patente, quanto a de um artigo cientifico, deve con-
templar a nomeagao do objeto em questio, por meio de
um titulo, os objetivos da pesquisa/tecnologia, além de
contextualizar o problema a ser investigado ou tratado.

Por outro lado, notou-se claramente que o docu-
mento de um pedido de patente deve abordar o proble-
ma de modo mais objetivo, isto €, de maneira mais tatil
e mais facil de determinar, tomando por base o fato de
que tal problema esta relacionado a equipamentos, pro-
cessos, produtos e uso de novas tecnologias. Portanto,
para o texto de uma patente, é fundamental relacionar
o problema as suas possiveis solugoes técnicas.

Quanto a publicacao cientifica, ou seja, na visdo aca-
démica, o problema, muitas vezes, é abordado de uma
maneira muito mais ampla e, cientificamente falando,
pode se tratar de algo nao necessariamente considera-
do problema para algumas pessoas. Problemas aborda-
dos academicamente podem ser, por exemplo, enzimas
ainda ndo descobertas ou caracterizadas como também
processos metabolicos ainda nao explicados. Problemas
académicos podem se referir a interpretacdes diferen-
tes sobre um mesmo tema ou sobre um mesmo experi-
mento realizado.

De outro lado, quando a publicagao cientifica é con-
siderada como resultante da solucdo encontrada para
um problema ainda nao resolvido, ainda assim pode
a mesma se distanciar de um pedido de patente, pois
a palavra “problema” € interpretada, cientificamente,
como algo ainda ndo mostrado na pratica. Como resul-
tado, a solugao desse tipo problema pode ou nao passar
por um processo inventivo. Algumas vezes, a solucao
de um problema se d4 pela realizacdo pratica de expe-
rimentos ainda nao realizados, mas que, teoricamente,
sao consequéncias Obvias de linhas de raciocinio ja tra-
cadas anteriormente.

No tocante a estrutura de um documento de paten-
te, observou-se, ainda, que este deve apresentar um re-
latério descritivo, no ato do depdsito, sendo este com-
posto pelos itens que definam o campo da invencéo, o
estado da técnica, os objetivos, a invencao em termos
conceituais, bem como suas vantagens e beneficios pro-
postos frente as solucdes técnicas publicadas no estado
da técnica, além das possiveis concretizagoes da inven-
¢ao, com o suporte de desenhos, quando aplicavel.
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Adicionalmente, além das diferencas aqui descritas,
a elaboracdo criteriosa de um documento de paten-
te deve obedecer a certas regras e principios formais,
hoje especialmente estabelecidos pelo Ato Normativo
127 e na LPI 9.279/9619, devendo sempre observar nao
apenas uma correta redacdo do relatorio descritivo,
mas também uma cuidadosa avaliacido e formulacido do
escopo de protegao da patente, sendo recomendado,
muitas vezes, que este seja pensado e discutido em coo-
peracao com um especialista na area de propriedade
intelectual.

Finalmente, deve-se ressaltar que, um artigo cien-
tifico e um documento de patente oferecem, em suas
particularidades, meios eficazes e abrangentes para
a melhor divulgacdo e protecao, tanto da produgio
cientifica nacional, quanto da producao tecnoldgica do
pais, sendo esta, muitas vezes, oriunda do pensamento
cientifico aplicado em nossos laboratorios e centros de
pesquisa. O que deve ser avaliado com critério é que
quando uma pesquisa apresenta como resultado uma
solucao técnica potencialmente inventiva, frente a um
problema existente, os pesquisadores, ou inventores
participantes, devem observar os pontos cruciais do de-
senvolvimento tecnologico, a fim de melhor protegé-lo,
antes de eventual publicacao, por meio de um relato-
rio descritivo e quadro reivindicatério bem elaborados,
proporcionando, assim, 0s meios mais robustos e segu-
ros para um futuro licenciamento e/ou comercializagao
da nova tecnologia, em parceria com o setor produtivo.
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