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    1. INTRODUÇÃO




    A concessão de ativos de propriedade industrial (PI) deve se pautar em qualidade e celeridade para que se obtenham os resultados esperados1. Desta forma, um sistema eficiente para a proteção dos direitos de PI está diretamente vinculado ao tempo do trâmite processual para a concessão, bem como à qualidade do processo de análise realizada no exame técnico, características refletidas nas missões de importantes instituições, tais como: USPTO2, EPO3, JPO4 e WIPO5.




    Neste contexto, pode-se concluir que a missão é atingida quando os ativos são concedidos com qualidade e de forma célere, sendo um dos desafios enfrentados pelos escritórios em todo o mundo. Para atingir esses objetivos, os escritórios investem em gestão, capacitação, recursos humanos e aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos, visando harmonização e padronização na concessão dos direitos de propriedade industrial.




    Em 2018, o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), por meio do processo de planejamento estratégico, realizou consulta pública com o intuito de atualizar a sua missão, buscando aprimorar o texto que represente aquilo que deve ser feito pela instituição responsável pela proteção dos direitos em propriedade industrial no Brasil (INPI, Planejamento Estratégico 2018-2021, 2018).




    Estimular a inovação e a competitividade a serviço do desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil, por meio da proteção eficiente da propriedade industrial (INPI, Planejamento Estratégico 2018-2021, 2018).




    Entre as principais ações para cumprir o seu papel, o INPI implantou a adoção de um padrão de parecer que visa auxiliar o exame técnico e fornecer uma resposta mais padronizada para os Requerentes. Além disso, implantou rotinas de verificação dos pareceres publicados na RPI, que é de responsabilidade dos gestores das respectivas áreas técnicas.




    Além disso, o INPI vem promovendo diversas ações para reduzir o tempo de resposta, com o intuito de atender à sua missão. Em relação às patentes podemos citar alguns exemplos, tais como: exames prioritários6, opinião preliminar7 e pré-exame8 de patentes.




    Porém, deve-se observar que o processamento dos direitos de propriedade industrial no INPI segue regras que devem ser observadas por todos os atores do sistema. Referente ao trâmite processual de um pedido de patente observam-se mais de 10 (dez) etapas9, além de um conjunto grande de fatores associados, que influenciam no tempo de resposta, entre eles: número de servidores, recursos dos sistemas, saneamento dos pedidos, pedidos mal redigidos, tecnologias muito recentes e critérios de exame não padronizados/harmonizados.




    Neste sistema complexo existem partes cruciais e de extrema importância que estão integradas e determinam a decisão proferida pelo Examinador, sendo o Exame Substantivo10 uma das principais variáveis desta difícil equação. Nesta etapa o Examinador deve executar vários passos que compõem o exame técnico: acessar os documentos11; analisar a classificação12; identificar o objeto do pedido13; realizar busca por anterioridade14; constatar suficiência descritiva15; verificar os requisitos de patenteabilidade16; elaborar o parecer técnico17; cadastrar o parecer18; agendar publicação na RPI19. Além disso, para a realização do exame substantivo, o examinador deve pautar suas decisões com base no extenso arcabouço documental: LPI20; Diretrizes de Exame21; Instruções Normativas22; Procedimentos23; Resoluções24.




    Entre as etapas mencionadas para cumprir o exame substantivo, identifica-se que a verificação dos requisitos de patenteabilidade e a suficiência descritiva são as etapas mais demoradas e que requerem maiores recursos intelectuais do examinador (BARBOSA, 2011; LEONARDOS, 2009).




    A análise da suficiência descritiva é parte fundamental do sistema, pois é responsável pelo “quid pro quo”25 e só poderá ser estabelecida caso a condição de suficiência seja alcançada. Desta forma, só é possível ter uma patente concedida se o técnico no assunto for capaz de realizar a invenção, caso contrário, o Requerente terá duas proteções (patente e segredo industrial), causando uma disfunção no sistema. Cabe ressaltar que a suficiência descritiva é uma condição requerida desde os primórdios do sistema de patente, cuja correta avaliação resulta na efetivação do objetivo principal de dar suporte ao desenvolvimento tecnológico e econômico de um país. Além disso, a suficiência descritiva tem impacto em vários aspectos da utilização do conteúdo tecnológico das patentes, tais como: transferência de tecnologia26; licença compulsória27; domínio público28; exceção de uso29.




    Devido à relevância da condição da suficiência descritiva para o sistema de patente e a ausência, na literatura, de estudos sobre o aperfeiçoamento do exame técnico relacionado a esta condição, a análise estruturada e objetiva da suficiência descritiva constitui uma forma de viabilizar a eficiência e qualidade do exame de patentes, sendo um elemento importante para o cumprimento da missão do INPI.




    Além disso, a condição da suficiência descritiva (Artigo 24 da LPI) reforça sua importância como elemento central para cumprir as características presentes no Inciso XXIX, do Artigo 5°, da Constituição Federal de 1988 (“tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”), que têm como preponderância as teorias do utilitarismo30 e do plano social31, no sistema de patente (BARCELLOS, 2006).




    Ao debruçar-se sobre o tema da condição da suficiência descritiva foram identificados os seguintes problemas:




    • Escassez de estudos comparativos, por meio da análise de boas práticas, com outros escritórios.




    • Pouquidade de literatura técnica com uma sequência de passos que oriente tanto os Examinadores como os Requerentes.




    • Necessidade de aprimoramento no texto da Instrução Normativa IN30/2013 e das Diretrizes de exame.




    • Ausência de harmonização, por parte dos Examinadores, nos pareceres do exame técnico.




    • Carência de recursos administrativos no sistema de cadastramento de produção, principalmente nos despachos de exigências.




    Levando em consideração os problemas apresentados, o objetivo geral do livro está fundamentado na contribuição para a avaliação da condição de suficiência descritiva nas patentes. Tal proposta visa contribuir para aprimorar a qualidade e reduzir o tempo dedicado ao exame técnico.




    Tendo definido qual é o objetivo geral do livro, foi possível avaliar quais seriam os objetivos específicos:




    • Identificar as principais características das Instituições estudadas, na temática relacionada à suficiência descritiva, observando as boas práticas que tenham potencial de aplicação no INPI.




    • Diagnosticar uma sequência de etapas que possa contribuir na adequação do relatório descritivo por parte dos Requerentes, na fase de depósito do pedido de patente, e na análise da suficiência descritiva, durante o exame técnico, no caso dos Examinadores.




    • Reconhecer pontos de melhorias na instrução normativa, IN30/2013, para melhorar o canal de comunicação entre INPI e Requerentes, em relação à suficiência descritiva.




    • Verificar possibilidades para aperfeiçoar as diretrizes de exame, nos itens que tratam da suficiência descritiva.




    • Destacar os potenciais ajustes necessários nos módulos do sistema que auxiliam na construção dos pareceres (cláusulas tipo) e armazenam status dos despachos no sistema de cadastramento de produção.




    A apresentação do livro está dividida em cinco capítulos. No Capítulo 2, é apresentada a metodologia utilizada na avaliação das boas práticas utilizadas em outros escritórios de propriedade industrial no mundo, no levantamento de pareceres técnicos, na base de dados do INPI, e na aplicação de questionários junto aos Examinadores de patente.




    No capítulo 3, faz-se uma análise da literatura referente à exigência de suficiência descritiva, destacando-se os seus princípios e os diversos aspectos relacionados à sua análise. Além disso, descreve a relação do padrão de formato da reivindicação, utilizando o termo caracterizante (“Caracterizado por”), com a suficiência descritiva.




    Em seguida apresentam-se, no capítulo 4, os resultados e as propostas para a contribuição na avaliação da condição da suficiência descritiva. Já no capítulo 5 são descritas as conclusões e as contribuições para futuras pesquisas.




    




    

      

        1 Atrair investimento, desenvolvimento da tecnologia, crescimento econômico, viabilidade comercial.


      




      

        2 USPTO, Strategic Plan, 2014.


      




      

        3 EPO, Our Vision and Mission, 2017.


      




      

        4 The Development of JPO´s Vision, 2009.


      




      

        5 WIPO, WIPO Sub-Regional Workshop, 2011.


      




      

        6 Exames Prioritários: idade, tecnologias verdes, produtos para saúde, Patent Prosecution Highway - PPH, prioridade BR, patentes de micro empresa, patentes de instituições de ciência e tecnologia.


      




      

        7 A Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade é um relatório emitido por um Examinador de Patentes com opinião sobre a patenteabilidade de pedidos de patentes, permitindo ao depositante a obtenção de uma busca e de uma avaliação preliminar mais rápida sobre o seu pedido.


      




      

        8 Pré-Exame: O INPI publicará pareceres, indicando as anterioridades citadas no relatório do escritório estrangeiro, que serão consideradas no exame técnico.


      




      

        9 Principais etapas: depósito do pedido; exame formal; publicação do depósito; classificação do pedido; publicação do pedido; pagamento das anuidades; pedido de exame; exame substantivo; retribuição da carta patente; publicação da decisão.


      




      

        10 Principais atividades do exame substantivo: avaliação dos requisitos de atividade inventiva e suficiência descritiva.


      




      

        11 Baixar os documentos do pedido de patente, por meio dos sistemas disponíveis pelo INPI.


      




      

        12 Verificar se a classificação está adequada para ser avaliada pela área técnica, realizando as devidas reclassificações quando necessário.


      




      

        13 Ler o pedido de patente, sinalizando os problemas referentes ao arcabouço documental, entre eles: unidade de invenção, acréscimo de matéria, matérias não consideradas como invenção, matérias não passíveis de patente, suficiência descritiva.


      




      

        14 A busca por anterioridade tem como objetivo a verificação do estado da técnica.


      




      

        15 O Examinador deverá verificar se o relatório descritivo atende ao disposto no Artigo 24 da LPI.


      




      

        16 Requisitos de patenteabilidade: Novidade, Atividade Inventiva e Aplicação Industrial.


      




      

        17 Após realizar todas as verificações referentes ao exame, o Examinador irá baixar o modelo de parecer para preenchimento dos dados.


      




      

        18 O examinador deverá utilizar o sistema de cadastramento para disponibilizar o parecer técnico para publicação.


      




      

        19 O examinador deverá utilizar o sistema de cadastramento para definir em qual RPI o parecer técnico será publicado.


      




      

        20 LPI – Lei da Propriedade Industrial.


      




      

        21 Diretrizes de Exame de Pedido de Patente: Blocos I e II, Artigo 32, Invenções Implementadas por Computador.


      




      

        22 Instruções Normativas: IN30/2013 e IN31/2013.


      




      

        23 Procedimentos: Busca, Exame Técnico, Unidade de Invenção, Subsídio ao Exame Técnico, Estado da Técnica, Pedidos em Sigilo.


      




      

        24 Resoluções: Dupla Proteção, Anuidades, Exame Prioritário, Opinião Preliminar, Aplicabilidade do Artigo 32.


      




      

        25 Uma expressão latina que significa “tomar uma coisa por outra”.


      




      

        26 O Artigo 211 aborda a transferência de tecnologia, sendo que a modalidade licença de exploração de patentes (EP) está diretamente relacionada com a temática da suficiência descritiva.


      




      

        27 Os Artigos 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74, presentes no “Capítulo VIII – Das Licenças, Seção III – Da Licença Compulsória”, tratam de uma flexibilidade importante do sistema de patente, quando não cumpre a sua função social.


      




      

        28 O Artigo 40 tem por objetivo delimitar os prazos de vigência das patentes de invenção e dos modelos de utilidade, no sentido de estabelecer uma proteção justa para o proprietário da patente, conforme Caput do citado artigo: “A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15(quinze) anos contados da data de depósito”.


      




      

        29 O Artigo 42 determina quais são os direitos conferidos ao titular da patente, porém o Artigo 43 define algumas condições que o Artigo 42 não se aplica, tais como: em caráter privado e sem finalidade comercial e com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas.


      




      

        30 Tem como fundamento estabelecer o máximo de justiça social, por meio do equilíbrio dos direitos de exclusividades.


      




      

        31 Tende a extrapolar o conceito de bem-estar social, proposto pela teoria Utilitarista, estabelecendo uma compensação social para propiciar uma sociedade mais rica.


      


    


  




  

    2. METODOLOGIA




    A metodologia proposta possui um caráter exploratório visando, principalmente, compreender os conceitos relacionados à contribuição para a avaliação da condição da suficiência descritiva, no relatório descritivo. A metodologia proposta pode ser dividida em quatro partes, que se complementam entre si.




    A 1ª parte foi efetuada por meio de uma pesquisa bibliográfica exploratória em reportagens, artigos, fóruns, livros, teses e dissertações.




    A 2ª parte consistiu no levantamento de dados documental (leis, diretrizes, procedimentos, guias, artigos, fóruns, reportagens), relacionados à suficiência descritiva, com o intuito de identificar o arcabouço documental nas principais instituições de propriedade industrial e de reconhecer a evolução histórica (utilizando como pano de fundo as revoluções industriais) de tal temática, possibilitando extrair as boas práticas. As instituições analisadas foram:




    • Escritórios de países desenvolvidos (EUA, Europa e Japão).




    • Escritórios de países em desenvolvimento (Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul).




    • Convenção (CUP), Tratado (PCT) e Acordo (TRIPS).




    Com todos os elementos adquiridos pelo levantamento documental realizado, a proposta foi estabelecer uma forma tabular de comparação, identificando quais são as principais características de cada uma das instituições. Vale ressaltar que as propostas sugeridas, com base na análise de boas práticas, foram realizadas sempre levando em consideração recursos disponíveis no INPI, tais como: número de examinadores, estrutura de TI, processo de alteração dos documentos publicados. Neste ponto, também foram observadas as questões que não deveriam ser incorporadas aos documentos do INPI, pois não iriam agregar valor às sugestões propostas por este livro.




    A 3ª parte trata da análise documental dos pareceres técnicos (despachos: 6.1 – Exigências, 7.1 – Ciência de Parecer, 9.1 - Deferimento e 9.2 - Indeferimento), na área de elétrica (Divisão DIPAT XII ou DIFEL), emitidos pelos Examinadores durante o exame técnico, para que fosse possível identificar como a suficiência descritiva está sendo abordada na 1ª instância (etapa da esfera administrativa executada pelo INPI). Tal procedimento visa identificar os resultados práticos do exame.




    A formatação da análise documental com base nos pareceres técnicos envolve a realização de certas atividades, sendo que, entre elas, podemos citar as mais relevantes:




    • Definição da área tecnológica utilizada como referência.




    • Seleção do período temporal para análise.




    • Construção da sequência de análise dos pareceres em relação aos pedidos de patente.




    • Elaboração de um arquivo de dados contendo os resultados encontrados.




    • Análise das informações encontradas para substanciar a elaboração dos questionários.




    Nesta etapa foi definido que a avaliação seria para a área de elétrica da DIRPA. Em seguida foi dado início à verificação da janela temporal que seria utilizada para a análise. As premissas iniciais para estipular a janela de tempo foram as seguintes:




    • Estabelecer um número de pedidos que pudesse fornecer resultados qualitativos, porém atendendo as limitações de tempo impostas a um trabalho de doutorado.




    • Definir uma janela temporal que garantisse a publicação dos pedidos de patente, conforme Artigo 30 da LPI.




    • Priorizar um período que já estivesse utilizando a última Instrução Normativa publicada pelo INPI (IN 30/2013).




    • Buscar um período em que os pedidos de patente já tivessem tido pelo menos um primeiro exame técnico, excluindo os pedidos já arquivados sem exame.




    Com tais premissas, foi possível observar que seria pouco provável atender a todas as condições simultaneamente. Uma janela temporal que proporcionou um resultado satisfatório foi por meio do levantamento de pedidos da DIFEL depositados nos anos de 2004, 2005 e 2006.




    Tendo definido quais pedidos de patente seriam analisados, foi possível elaborar um arquivo de dados (em um formato tabular), contemplando as informações relevantes para a condição da suficiência descritiva de cada um dos pareceres técnicos emitidos pelo INPI no período selecionado, e analisar os dados de tais pedidos de patente.




    Já a 4ª parte busca por meio de consultas qual é a visão dos Examinadores em relação ao termo caracterizante (“caracterizado por”) nas reivindicações, neste caso levando em consideração todas as áreas técnicas da DIRPA, inclusive a coordenação de Recursos (2ª Instância), e à avaliação da suficiência descritiva, na área de elétrica (Divisão DIPAT XII ou DIFEL).




    Dois questionários foram construídos para substanciar a elaboração de uma contribuição para a avaliação da suficiência descritiva. Tais questionários (captadores de informações) foram elaborados com foco em buscar dados qualitativos da percepção dos Examinadores do INPI, porém trazendo um quantitativo que permitisse uma análise robusta sobre a questão da suficiência descritiva. Os questionários elaborados tiveram o objetivo de possibilitar a interação com a fonte de dados que se deseja analisar, procurando se distanciar de questões que pudessem ter um aspecto monótono ou inútil.




    No presente trabalho optou-se por elaborar os questionários com dois tipos de formulações, questões fechadas e abertas (não obrigatórias), com o intuito de otimizar o tempo dos Examinadores que se dispuseram a participar da pesquisa. A parte principal dos questionários foi elaborada com questões fechadas, possibilitando extrair resultados relevantes sem tomar muito tempo dos respondentes, mas com o número de possibilidades diferenciadas em função da questão proposta, isto é, as respostas não estavam limitadas às possibilidades “sim” e “não”. Já a última questão, dos questionários, ficou aberta para os Examinadores deixarem as suas contribuições, porém neste caso não era uma questão obrigatória para conclusão do questionário.


  




  

    3. SUFICIÊNCIA DESCRITIVA




    O final do século XVIII e início do século XIX foi o marco de transição entre o “sistema antigo” e o “sistema moderno” de patente. No “sistema antigo”, a necessidade de descrever a invenção não era uma exigência relevante para os inventores e os governantes, somente a partir do início do século XIX a descrição da invenção foi ganhando relevância, mas ainda estava distante da forma como utilizada atualmente. Nos primeiros “sistemas modernos” de patente não existia a preocupação de reprodução do invento, como forma de validar a patente, pois normalmente a passagem do invento era in loco com os trabalhadores, porém já traziam elementos que se diferenciavam do “sistema antigo” de patente (MALAVOTA, 2011).




    Pode-se considerar, segundo Biagioli (2011) e Malavota (2011) que o “sistema antigo” de patente era um mecanismo de transferência de tecnologia, mas não um ativo de propriedade industrial. Com o processo de transição para o “sistema moderno”, alguns conceitos foram introduzidos/melhorados, como foi o caso da suficiência descritiva. É possível inferir que o mundo passava por um processo de reflexão sobre o papel do trabalho e do conhecimento como forma de propriedade, sendo que tais conceitos começaram a se transformar com o fim do período feudal (séculos V até XV), ganhando outras perspectivas.




    Todas essas mudanças conceituais proporcionaram uma necessidade de mudança do sistema de patente de apresentação para um de representação, isto é, os escritórios passaram a ter a responsabilidade de verificar a parte textual do pedido, deixando para as empresas a questão de materializar o produto (ARDISSONE, 2007, 2011).




    A patente, no modelo do “sistema moderno”, pode ser definida como sendo um direito concedido pelo Estado ao Requerente, levando em consideração a limitação territorial e temporal, permitindo que o titular possa licenciar a patente e/ou excluir terceiros de explorar o objeto de sua invenção, desde que o pedido de patente atenda, necessariamente, os seguintes requisitos de patenteabilidade: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (pressupostos substantivos de caráter técnico) (BARBOSA 2003, 2011; BINGBIN, 2011).




    No entanto, o cumprimento de tais requisitos não garante ao Requerente a concessão do direito, visto que é necessário divulgar a invenção reivindicada de maneira que o técnico no assunto possa realizá-la, isto é, o relatório descritivo deve ser suficientemente descrito. Neste contexto, fica evidente que os requisitos de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial) estão no mesmo grau de importância das condições previstas na LPI, tais como: unidade de invenção, suficiência descritiva e clareza/precisão das reivindicações.




    Deve-se ressaltar que a suficiência descritiva, além de ser uma das condições necessárias para concessão de uma patente, também desempenha um papel importante no cumprimento da relação jurídica estabelecida entre o Estado e o Titular da patente, permitindo que o conteúdo da patente possa ser utilizado ao ficar disponível em domínio público e, dentro de certos limites, após a publicação do pedido.




    Tendo em conta essas considerações, é possível concluir que pode haver uma invenção sem descrição suficiente, mas nesta situação, não se pode ter uma patente. Visto que a falta de suficiência descritiva em uma patente tem como principal resultado negativo uma disfunção do sistema, pois permite ao requerente acumular duas proteções simultaneamente: patente e segredo industrial.




    É importante mencionar que os acordos sempre estiveram presentes dentro de toda a História da humanidade, mas somente a partir de 1850 que a preocupação em estabelecer acordos multilaterais entre os países, relacionados à propriedade intelectual, apresentou uma tônica mais acentuada, que resultou no primeiro acordo internacional, a Convenção da União de Paris (CUP), em 1883, a qual criou as bases para se estabelecer os atuais tratados internacionais na área de propriedade intelectual, conseguindo manter alguns princípios básicos até os dias atuais.




    Após um pouco mais de cem anos da CUP e com o aprendizado adquirido com o PCT, outro marco importante em relação aos acordos internacionais surge com o advento do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS). Esse acordo foi decorrente das negociações na Rodada Uruguai do GATT (Acordo Geral de Comércio e Tarifas), no período entre 1986 e 1994, tendo como resultado, também, a criação da Organização Mundial do Comércio (OMC). Os três Acordos Internacionais mencionados estão em vigor e têm o Brasil como signatário, sendo extremamente relevante observar como tais Acordos abordam a questão da suficiência descritiva.




    Para melhor entendimento dos fundamentos teóricos e definições da suficiência descritiva se faz necessário observar as transformações dos sistemas de patente considerando aspectos históricos importantes, que fundamentam as transformações ocorridas nas condições e requisitos do sistema de patente.




    3.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA




    A “Primeira Revolução Industrial” pode ser considerada um divisor de águas na história econômica do Ocidente, dado os impactos sobre o crescimento da produtividade. A partir de meado do século XVIII pode-se observar uma enorme onda de inovação por meio da introdução de máquinas e equipamentos, de novas formas de organização da produção e do desenvolvimento de novas fontes de materiais e energias. Essa revolução industrial trouxe como principais elementos a máquina a vapor, a indústria têxtil, a metalurgia e a automação da manufatura, sendo que a tecnologia passa a fazer parte da geração de riquezas.




    Como observado por Farah Junior (2000), até o início da “Primeira Revolução Industrial”, a ciência e a tecnologia caminhavam isoladamente e as inovações se baseavam na natureza prática, elaboradas por profissionais sem formação científica. Neste período não se pensava na ciência como um auxílio de melhorias na produção e na qualidade de vida da sociedade, sendo possível inferir que a escrita não era uma condição muito relevante para fundamentar as invenções. Contudo, já era possível identificar que o desenvolvimento de novas tecnologias e ativos produtivos tinha mais importância para o crescimento econômico do que a mera acumulação de metais preciosos. Nesse momento a automação industrial começa a ter um papel importante, porém ainda sem muitos recursos tecnológicos.




    Segundo Malavota (2011), com todas essas mudanças em andamento, decorrentes da “Primeira Revolução Industrial”, fazia-se necessária uma reforma modernizadora nos sistemas de patente, tendo como precursor o sistema britânico. Um fato relevante em relação à Inglaterra foi que estas pressões não se refletiram imediatamente em uma lei de patente, mas sim em jurisprudências. Essas mesmas pressões também surgiram com muita intensidade em outros países desenvolvidos, tais como a França e os Estados Unidos da América (EUA), tendo como resultado a elaboração das primeiras leis de patente, nesse novo modelo que emergia, nos EUA, em 1790, e na França, em 1791. O Brasil foi o terceiro país a estabelecer o marco legal de patentes, no “sistema moderno”, por meio do Alvará de 28 de Abril de 1809, observando que já se iniciava a formação do conceito da suficiência descritiva, em seu Parágrafo VI:




    [...] ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta do Comércio; e que esta, reconhecendo-lhe a verdade e fundamento dele, lhes conceda o privilégio exclusivo por quatorze anos, ficando obrigadas a fabricá-lo depois, para que, no fim desse prazo, toda a Nação goze do fruto dessa invenção [...] (ALVARÁ, 1809, grifo nosso).




    Observa-se que o texto do Alvará, de 1809, não tinha uma grande preocupação com a descrição do invento, possivelmente, por conta das invenções dessa época, que, em geral, podiam ser observadas pelo aspecto físico, isto é, a suficiência descritiva estava de certa forma vinculada à disposição física da invenção, visto que os inventos podiam ser reproduzidos pela visualização das partes (exemplo: máquina de fiar e a vapor).




    De acordo com diversos autores, somente no final do século XIX os primeiros laboratórios de pesquisa empresarial focaram investimentos no desenvolvimento de novos produtos e processos. Porém, a grande mudança de cultura em relação ao uso da ciência nas invenções veio quando a tecnologia industrial passou do modo visível das polias e engrenagens para o campo invisível do eletromagnetismo e das reações químicas. Nesse momento já não era possível deixar de lado a formação científica no desenvolvimento de novas técnicas, sendo possível inferir que o conhecimento tornava-se cada vez mais relevante no modelo de negócio (maneira pelo qual o valor é criado, distribuído e apropriado) dos empresários. Tendo sido um período de extrema relevância para que o sistema de patente consolidasse o processo de mudança do conceito de privilégio para se tornar um direito, tendência observada no texto das primeiras leis do “sistema moderno” de patente.




    Na segunda metade do século XIX o processo de industrialização europeu ganhou uma dimensão inimaginável para a época, sendo que alguns historiadores definiram como “Segunda Revolução Industrial”. A difusão do uso da máquina a vapor trouxe um enorme crescimento para a indústria de manufaturas e dos transportes ferroviários e marítimos, já a metalurgia teve sua expansão com base no uso do carvão mineral e na invenção do aço. Além disso, mudanças institucionais importantes foram realizadas nas áreas jurídica, financeira e política, servindo de base para o crescimento industrial (CNI, 2016; FUNDAÇÃO DOM CABRAL, 2016; FARAH JUNIOR, 2000).




    Nessa época, foi observada uma tendência do crescimento do comércio internacional, proporcionando um enfraquecimento do número de adeptos à abolição do sistema de patente, sendo que os países, principalmente os desenvolvidos, perceberam a necessidade de realizar alterações nos sistemas de patente e estabelecer algumas regras que pudessem resguardar a proteção por patente nesse novo cenário internacional. As grandes exposições industriais também contribuíram para as discussões relacionadas com a proteção das novas tecnologias, pois os expositores não tinham segurança em apresentar os novos dispositivos sem uma garantia de proteção, exigindo que os governantes discutissem o assunto (CRUZ, 1982). Essas questões aumentaram as pressões para o fortalecimento dos direitos por patente, possibilitando a construção do requisito de “Novidade Absoluta”, que até então não estava consolidado.




    De acordo com Cruz (1982) o resultado das discussões, iniciadas por volta de 1850, promoveu a assinatura da primeira convenção internacional relacionado à propriedade intelectual, a Convenção da União de Paris (CUP) em 1883, mesmo não tendo sido possível atender todas as propostas dos países envolvidos na discussão, em especial as demandas dos EUA, que não foram signatários originais do acordo. Os países signatários nessa primeira fase foram: França, Bélgica, Brasil, Espanha, El Salvador, Guatemala, Itália, Países Baixos, Portugal, Sérvia, Suíça.




    Segundo Barbosa (2011) os princípios mais relevantes do Acordo (CUP) na primeira versão são: tratamento nacional e direito de prioridade. O princípio da independência das patentes, ainda utilizado nos dias atuais, só foi incluído no Acordo, na revisão de Bruxelas, em 1900. Nesse contexto, o Brasil procurou se antecipar e promulgou a lei de patentes n° 3.129, de 14 de outubro de 1882, contemplando os princípios do tratamento nacional e da prioridade unionista, de acordo com a CUP. Além disso, o Brasil seguiu a tendência de outras nações desenvolvidas e retirou a exigência de exame prévio, quando comparada com as leis anteriores, deixando essa exigência somente para produtos químicos, farmacêuticos e alimentares.




    É importante observar que este processo de mudança do sistema de patente, no Brasil, por meio da lei de 1882 e assinatura de CUP (como signatário original), foi acompanhado por um reforço na forma de tratar as questões da suficiência descritiva, como se pode notar no disposto no Artigo 3°, da dita lei:




    O inventor, que pretender patente, depositará em duplicata, na repartição que o Governo designar, sob invólucro fechado e lacrado, um relatório em língua nacional, descrevendo com precisão e clareza a invenção, o seu fim e modo de usá-la, com as plantas, desenhos, modelos e amostras que sirvam para o exato conhecimento dessa invenção e inteligência do relatório, de maneira que qualquer pessoa competente na matéria possa obter ou aplicar o resultado, meio ou produto de que se tratar (BRASIL, LEI Nº 3.129, 1882, grifo nosso).




    É possível inferir do texto promulgado no Artigo 3° da Lei de 1882 que os Legisladores deste período entenderam que a descrição das invenções passava por uma mudança de conceito, de forma a continuar atender a contrapartida estabelecida entre o Estado, o Titular da Patente e a Sociedade, possibilitando iniciar a construção do conceito relatório descritivo utilizado atualmente, pois tal lei já indica a necessidade de apresentação de partes do pedido, tais como: relatório, plantas, desenhos.




    Conforme apresentado em Bruno (2017) uma nova transformação ocorreu impulsionada pela ciência, por meio de novos dispositivos eletrônicos (diodos e transistores), em 1947, baseados em semicondutores. Como consequência, foi identificado um impulso tecnológico na disponibilização de microprocessadores. Muitos pesquisadores consideram que este ponto marcou o início da “Terceira Revolução Industrial”.




    Esse período coincide com o caminho surpreendente no sentido da transformação industrial durante as décadas de 60 e 70, no Brasil, obtendo resultados impressionantes no período 1965-1980, conforme apontado por Cassiolato (1992). Contudo, se o período até o final da década de 70 trouxe resultados impressionantes em termos de crescimento industrial e mudanças estruturais, o mesmo não ocorreu na década de 80, período com uma dramática deterioração das atividades econômicas e industriais. Neste contexto, pode-se inferir que uma das razões para a baixa performance foi a dificuldade de estabelecer capacidades tecnológicas suficientes no setor industrial, isto é, o setor industrial brasileiro continuou tendo uma baixa capacidade para gerar inovação na indústria. É possível observar, pelos dados fornecidos por Cassiolato (1982), que a tendência ascendente observada no período pós-guerra teve seu fim no início da década de 80. Além disso, é possível concluir que a crise na década de 80 teve impacto direto nos investimentos realizados em pesquisa e desenvolvimento.




    De acordo com o Instituto Dannemann Siemsen (IDS, 2005), em relação à propriedade industrial, o ponto mais relevante, neste período, foi a criação do INPI pela lei n° 5.648, de 11 de dezembro de 1970. O INPI surgiu no mesmo ano em que se intensifica a preocupação em facilitar a proteção por patentes em vários países, sendo que o PCT (Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes) foi criado em 1970, e a administração do tratado ficou a cargo da OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual). Com a criação do INPI e participação, do Brasil, como signatário original do PCT, pode-se deduzir que o país estava buscando, mais uma vez, estabelecer competências no campo da propriedade industrial, tendo como consequência a promulgação da lei n° 5.772, de 21 de dezembro de 1971, incorporando os principais conceitos estabelecidos no PCT. Fica evidente que o PCT teve como principais objetivos a simplificação e a harmonização, trazendo para o escopo de um tratado internacional vários requisitos e condições necessárias à concessão de uma patente, que não foram incluídos em CUP, pelas limitações da época. No sentido de mostrar a importância da descrição do relatório descritivo, o Artigo 5°, do PCT determina que: “A descrição deve divulgar a invenção de maneira suficientemente clara e completa para que um profissional do ramo possa executá-la”.




    Segundo o exposto pela CNI (2016) e por Bruno (2017) ao longo da “Terceira Revolução Industrial” que está em fase de encerramento do seu ciclo, alterações nos sistemas de patente foram necessárias para adequação das novas realidades/necessidades do cenário internacional durante tal período, tendo como ponto marcante as negociações na Rodada Uruguai do GATT (Acordo Geral de Comércio e Tarifas), no período entre 1986 e 1994, momento em que os membros do acordo colocaram em pauta as questões relacionadas à propriedade intelectual dentro do âmbito comercial, o que não foi possível por meio do PCT.




    Como apontado por Abrantes (2011) e Ardissone (2011) o resultado das negociações desta rodada, em 1994, o GATT deu lugar à Organização Mundial do Comércio (OMC) no Acordo de Marrackesh, assinado pelos seus membros. O Acordo de Marrackesh tem um anexo denominado “Acordo sobre os Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio” (TRIPS). O TRIPS trata da abrangência de proteção sobre propriedade intelectual respeitando os acordos e tratados existentes sobre a propriedade intelectual gerenciados pela OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual). No caso do Acordo TRIPS, esse foi ratificado no Brasil pelo Decreto 1.355/1994. Por conta deste acordo, o Brasil alterou sua legislação de propriedade industrial (Lei 9.279/1996), de direitos autorais e conexos (Lei 9.610/1998), de programa de computador (Lei 9.609/1998) e de cultivares (Lei 9.456/1997).




    Segundo Drahos (1995) as tratativas para incluir a propriedade intelectual na Rodada Uruguai do GATT foram iniciadas na década de 70, motivadas, principalmente, pelas grandes empresas norte-americanas que tinham um forte interesse em vincular a propriedade intelectual ao comércio. Essa questão pode ser ratificada pela criação do Comitê Americano de Propriedade Intelectual (Intellectual Property Committee - IPC), em março de 1986, pelos seguintes membros: Bristol-Myers, Du Pont, FMC Corporation, General Eletric, General Motors, Hewlett-Packard, IBM, Johnson & Johnson, Merck, Monsanto, Pfizer, Rockwell International e Warner Communications, sendo possível inferir que o grupo de empresas que formou o Comitê IPC tinha como objetivo ter representantes dos principais setores dos EUA que se utilizavam dos direitos de propriedade intelectual.




    A Tabela 1 apresenta as empresas agrupadas por setores.




    Tabela 1 – Empresas do Comitê IPC por Setores
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            Setor


          

        




        

          	

            Bristol-Myers




            Johnson & Johnson




            Merck




            Pfizer


          



          	

            Farmacêutico


          

        




        

          	

            Monsanto


          



          	

            Agricultura e Biotecnologia


          

        




        

          	

            Du Pont




            FMC Corporation


          



          	

            Químico


          

        




        

          	

            General Eletric




            Rockwell International


          



          	

            Automação Industrial e Energia


          

        




        

          	

            General Motors


          



          	

            Automobilístico


          

        




        

          	

            Hewlett-Packard




            IBM


          



          	

            Tecnologia da Informação


          

        




        

          	

            Warner Communications


          



          	

            Entretenimento


          

        


      

    




    Fonte: Drahos, 1995




    Com essa estratégia os EUA conseguiram levar para o centro das discussões sobre propriedade industrial, dentro da Rodada Uruguai, os principais atores dos setores de tecnologia, possibilitando que os interesses das grandes corporações estadunidenses fossem colocados em pauta. Vale ressaltar que o mesmo não aconteceu com a maior parte dos países integrantes do Acordo TRIPS, como o Brasil, por exemplo, que só teve o setor farmacêutico participando das discussões, mas de uma forma muito incipiente (DRAHOS, 1995).




    Mais uma vez a importância da condição da suficiência descritiva é ratificada em TRIPS, por meio do Artigo 29:




    Os Membros exigirão que um requerente de uma patente divulgue a invenção de modo suficientemente claro e completo para permitir que um técnico habilitado possa realizá-la (TRIPS, 1994, grifo nosso).




    Vale ressaltar, como mencionado por Bruno (2017) e Hugh (2010) que a “Terceira Revolução Industrial” proporcionou uma verdadeira revolução nos sistemas de automação industrial, intensificando novos métodos e processos, além de estabelecer a era moderna da programação (FORTRAN, COBOL, BASIC, PASCAL, “C”), que proporcionou necessidade de novas mudanças de conceito em relação à descrição da invenção e como consequência na suficiência descritiva.




    Como apresentado por CNI (2016) e Fundação Dom Cabral (2016) as estratégias das firmas e da sociedade estão constantemente se modificando para atender às novas realidades do mundo contemporâneo, sendo que a sobrevivência e o crescimento delas dependem da sua capacidade de adaptar-se ao ambiente externo (com mudanças na tecnologia e no mercado) em rápida mudança, e de mudá-lo. Em consequência desses fatores, os EUA e a Alemanha já perceberam que uma nova revolução (“Quarta Revolução Industrial” ou “Indústria 4.0”) está por vir, ou até mesmo que já esteja se estabelecendo.




    Se a expectativa de diversos autores, que tratam das revoluções industriais, estiver correta, será a primeira vez na história que uma revolução será identificada antes de sua ocorrência. Essa revolução tem como base o grande desenvolvimento e difusão das tecnologias que surgiram durante a “Terceira Revolução Industrial”, sendo que tais tecnologias foram aprimoradas e estão proporcionando recursos inimagináveis.




    Pode-se deduzir, com base na evolução das tecnologias utilizadas nas indústrias, que novas alterações nos sistemas de patente serão necessárias para atender a essas novas tecnologias, sendo que as formas de proteção por patentes podem passar por modificações. Com o olhar das revoluções industriais é possível avaliar o passado para entender o presente e com isso estabelecer o melhor caminho possível para a visão de futuro, principalmente, no aspecto da suficiência descritiva.




    3.2 ESCRITÓRIOS DE PAÍSES DESENVOLVIDOS




    
3.2.1 Escritório Americano de Patentes (USPTO)





    A obrigação da divulgação da invenção, por parte do inventor, em troca de direitos exclusivos, já era fundamentada desde a primeira Lei de Patentes dos EUA de 1790. No entanto, a estrutura básica da Seção 112, que rege a divulgação das invenções, foi estabelecida em 1952, no Código dos EUA: “Título 35 – Patentes”. Esse código também estendeu a condição de melhor modo para outros tipos de invenção, além das máquinas (MACHLUP, 1950). Em 1975, o código foi modificado novamente para cumprir as disposições do PCT, sendo que a Seção 112 foi modificada pela última vez em 2011. Atualmente, o código em vigor nos EUA estabelece três requisitos básicos para a apresentação do relatório descritivo de uma patente: Descrição Escrita, Ativação ou Habilitação (correspondente ao requisito da suficiência descritiva, no Brasil) e Melhor Modo. A Seção 112 (a) do 35 USC (United States Code) diz:




    The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention (UNITED STATES CODE, 2011, grifo nosso).




    Embora os três requisitos adotados pelo USPTO sejam de extrema relevância, foi grifado o trecho da lei americana que estabelece uma relação direta com a condição da suficiência descritiva utilizada na LPI. Vale ressaltar que tal entendimento, da condição da suficiência descritiva, por parte dos EUA, que sempre atuou intensamente nas questões relacionadas à propriedade industrial, proporcionaram fortes influências no PCT e TRIPS.




    O primeiro requisito procura resolver a seguinte questão: “Qual é a invenção na data de depósito?”, o segundo: “Como executar a invenção pleiteada?” e o terceiro: “Qual é o melhor modo para implantar a invenção?”. Esses três requisitos são detalhados no MPEP - Manual of Patent Examining Procedure, Rev. 9, agosto de 2012 (USPTO, 2012). De acordo com o Parágrafo 1° do USC 35, Seção 112, a descrição é o primeiro requisito que exige que o inventor divulgue a tecnologia reivindicada de uma maneira que possibilite ao técnico no assunto identificar que o inventor realmente tinha a invenção, de fato, na data do depósito (CHISUM, 2010), isto é, o objeto pleiteado deve ser fundamentado no relatório descritivo. De acordo com o MPEP, a descrição pode ser auxiliada, no relatório descritivo, por meio de uma figura ou de uma fórmula estrutural química, quando apenas a descrição não for suficiente para permitir que o técnico no assunto execute a invenção.




    O segundo requisito é chamado de “Habilitação” e é o equivalente à suficiência descritiva na maioria dos escritórios de patentes, bem como no Brasil. A Lei americana estabelece que o pedido de patente descreva a invenção de maneira que um técnico no assunto possa realizar a mesma (CLARK, 2011). A Corte de Apelações dos EUA definiu ainda o que é necessário para que o requisito da suficiência descritiva seja alcançado, por meio do seguinte texto: “Embora não seja explicitamente indicado na Seção 112, o relatório descritivo de uma patente deve ensinar o técnico no assunto a executar a invenção reivindicada sem “experimentação indevida”” (quando um técnico no assunto, a partir do revelado na invenção, necessita de experimentação adicional para realizar a mesma). O manual MPEP orienta os examinadores de patentes dos EUA a adotar os seguintes fatores, estabelecidos no caso In re Wands (1988) pela Corte de Apelações, para determinar se é necessária experimentação indevida: (1) a quantidade de experimentação necessária, (2) a quantidade de direções ou de caminhos apresentados, (3) a presença ou ausência de exemplos, (4) a natureza da invenção, (5) o estado da técnica, (6) a habilidade relativa dos profissionais da área técnica, (7) a previsibilidade ou imprevisibilidade da matéria pleiteada, e (8) a amplitude das reivindicações. Principalmente pelo item (8), observa-se a interação entre a condição da Suficiência Descritiva e o escopo pleiteado no quadro reivindicatório.




    Segundo orientação do USPTO, o examinador de patentes não precisa discutir cada um dos oito fatores citados em In re Wands, mas apenas aqueles que interferem diretamente na suficiência descritiva. No entanto, o examinador não deve considerar apenas um fator isolado, sem analisar os outros. Em invenções relacionadas com a área química, especialmente no campo farmacêutico, haverá a necessidade de verificar o suposto efeito técnico através de testes experimentais em organismos vivos. Em alguns casos, modelos de correlação como, in vitro ou in vivo, devem ser revelados no relatório descritivo, com o intuito de provar que tais efeitos ocorrem na prática, a menos que sejam bem conhecidos no campo em questão, sendo possível inferir que cada área tecnológica possui suas peculiaridades em relação à condição da suficiência descritiva.




    Durante o exame técnico por parte dos examinadores, presume-se que o Titular descreveu sua invenção de maneira suficiente para um técnico no assunto. De acordo com a seção 2164.05 do guia MPEP, uma vez que o examinador pesou todas as provas e estabeleceu uma base razoável para questionar a suficiência da descrição da invenção reivindicada, o Titular deverá apresentar argumentos relevantes, apoiados por provas, quando necessário, fundamentando que um técnico no assunto é capaz de executar a invenção pleiteada utilizando o relatório descritivo como referência.




    Segundo Walmsley (2002) o terceiro e último requisito do 35 USC 112 (a) é o melhor modo, que está relacionado com a maneira que a invenção é concretizada, implantada e usada, com o intuito de oferecer a melhor forma de execução em termos dos objetivos propostos pela invenção. De acordo com o MPEP, seção 2165.03, presume-se que o melhor modo é revelado no relatório descritivo do pedido de patente, a menos que se prove o contrário, isto é, presume-se que o Requerente, mais especificamente o Inventor, tenha revelado a melhor forma de realização da invenção, na data de depósito, como sendo a mais conveniente ou vantajosa. No entanto, é muito raro que uma rejeição pelo requisito de melhor modo seja feita em processo ex parte (decidida por um juiz sem exigir que todas as partes da controvérsia estejam presentes). A informação necessária para formar a base para uma rejeição com base na falha do melhor modo raramente é acessível ao examinador, sendo geralmente descoberta durante processos inter partes (restrito àqueles que participaram da respectiva ação judicial), tal como em litígios. De acordo com Walmsley (2002), o examinador enfrenta duas questões a serem esclarecidas durante a avaliação do requisito de melhor modo. A 1ª é subjetiva e está relacionada ao fato de o inventor ter ou não consciência, no momento em que o pedido foi depositado, de um modo que foi considerado melhor do que qualquer outro. A 2ª, objetiva, é avaliar se a informação contida no relatório descritivo é suficiente ou não para permitir que um técnico no assunto execute o melhor modo proposto na invenção. Assim, uma rejeição por melhor modo é adequada apenas quando o primeiro requisito pode ser respondido de forma afirmativa e o segundo requisito foi considerado negativo.




    Recentemente, de acordo com Dreyfuss (2012) ocorreram algumas mudanças consideráveis devido ao Leahy-Smith America Invents Act, AIA, de 2011, que alterou a lei de patentes dos EUA de 1952 com o objetivo de harmonizar algumas questões legais (primeiro a depositar, período de graça, entre outros requisitos). Tais mudanças são relevantes para alinhar o arcabouço jurídico dos EUA com os parâmetros utilizados na União Europeia e em outros importantes parceiros comerciais. Embora a AIA não tenha removido o requisito de melhor modo, como disposto na Seção 112 do 35 USC (United States Code), uma alteração, na Seção 282 (b) (3) (A) do 35 USC, foi incluída para que a falta de divulgação do “melhor modo” não seja utilizada como argumento para considerar inválida uma reivindicação da patente concedida. Em outras palavras, o melhor modo ainda é um requisito para a concessão de um pedido de patente, mas, após a entrada em vigor (concedida a patente), a falta de tal disposição não é mais considerada como motivo de oposição.




    Fica evidente que o USPTO trata de uma forma muito relevante a descrição do Relatório Descritivo, colocando as condições relacionadas com a descrição do pedido como elemento central para a concessão da patente. Tal importância pode ser ratificada ao observar um estudo feito por Cotropia et al. (2013) para as patentes concedidas em 2007 para algumas áreas tecnológicas selecionadas pelos autores. Tal estudo foi baseado em um levantamento dos pareceres emitidos pelos examinadores de patente do USPTO, levando em consideração algumas das Seções mais relevantes do 35 USC, tais como: 101 (ser matéria não patenteável), 102 (falta de novidade), 103 (falta de atividade inventiva), 112 (por infringir requisitos da descrição do pedido) e 121 (por falta de unidade de invenção).




    Como observado na Tabela 2, o total de não conformidade à Seção 112 foi de 40%, considerando todos os pedidos analisados sem discriminar a área tecnológica, apontando o grau de importância que o USPTO dedica na avaliação do relatório descritivo, por parte dos Examinadores, possibilitando que o relatório descritivo seja ajustado para atender a condição da suficiência descritiva.
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