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INSTRUCOES PARA RESPOSTA AO RELATORIO DE EXAME

Neste documento encontrara informacéo Util acerca do relatorio de exame
realizado apds publicacdo do pedido de patente ou modelo de utilidade. Tem
como objetivo ajudar a compreender o relatério e sua fundamentacdo, assim
como elucidar acerca de como podera responder a uma notificacdo em fase de
exame de fundo.

E importante ainda realcar que este documento pretende ser um manual de
facil consulta, ndo tendo qualquer valor legal, pelo que nao devera ser
descurada a consulta da legislacdo em vigor (Cédigo da Propriedade Industrial

disponivel em http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=423 ), assim

como o] Manual de aplicacao do CPI (disponivel em
http://marcasepatentes.pt/files/collections/pt PT/43/471/Manual%20de%20Aplic
a%C3%A7%C3%A30%20d0%20CPI.pdf ).

Atencéo!
Tem um periodo de tempo limitado para decidir o que fazer

Se, apdés o exame da invencdo apresentada no pedido de patente, o
examinador concluir que a patente ndo pode ser imediatamente concedida, é
enviado ao requerente o relatério de exame, acompanhado da copia de todos
0os documentos nele citados, juntamente com uma notificagdo onde sé&o

solicitadas as devidas corre¢des/alteragoes.

Nessa notificacdo o requerente € informado do prazo legal para entrega da
resposta as objecfes que se encontram descritas na fundamentacdo do
relatério de exame e na propria notificacdo. Nessa mesma notificacdo séo

fornecidos todos os detalhes de como entregar a sua resposta.
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O relatério de exame consiste no registo dos resultados da pesquisa realizada
pelo examinador, seguido de uma fundamentacdo onde sdo apresentadas as
razdes pelas quais o examinador considera que o pedido de patente relne ou
nao os trés requisitos de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e
aplicacdo industrial). Nessa fundamentacdo, caso seja necessario, 0
examinador também inclui informacédo acerca da clareza e concisdo do seu
pedido, especificamente, em relacdo as reivindicacbes. Por exemplo, o
examinador identifica se as caracteristicas técnicas de um produto ou as
etapas de um processo sao identificadas de forma clara, ou se por outro lado
recorrem a descricdo de vantagens e objetivos, ndo sendo por isso clara a
matéria técnica submetida.

No relatério de exame € ainda dada informacdo acerca das bases de dados
que foram pesquisadas, assim como a data das reivindicacbes que foram
analisadas. Outra informacdo importante que consta no relatério de exame
corresponde a data de prioridade, a qual é a data considerada para efeitos de
pesquisa ao estado da técnica, ou seja, para a pesquisa de documentos
anteriores a essa data que possam obstar a concessao do pedido de patente.
A data de prioridade € muito importante uma vez que a patente ou modelo de

utilidade é concedido a quem primeiro tiver apresentado um pedido regular.

Para ajuda-lo a compreender o nosso relatério de exame, referem-se de
seguida as objecdes mais pertinentes que poderdo constar num relatério,
assim como uma breve explicacdo de cada objecdo e como podera ultrapassa-

la.

M0549.02 Péagina 2 de 13



|np| instituto nacional
s da propriedade industrial

Se o relatério de exame contém alguma outra objecdo que ndo consegue
compreender, podera contactar o examinador através dos contactos (telefone

ou e-mail) presentes na notificacdo enviada juntamente com o relatorio.

AS REIVINDICACOES NAO POSSUEM CARACTERISTICAS TECNICAS

As reivindicacdes definem o objeto da protecdo através das caracteristicas
técnicas novas, que se pretendem proteger.

Quando o examinador refere que as reivindicacbes ndo possuem
caracteristicas técnicas, significa que estas se encontram redigidas em
termos de objetivos, funcbes, resultados ou vantagens, em vez de
apresentarem as caracteristicas que definem a invencdo. E atencdo, o0s
objetivos, funcdes, resultados ou as vantagens de uma invengdo ndo sao
consideradas caracteristicas técnicas e portanto ndo devem constar nas
reivindicagdes, mas sim na descri¢ao.

Neste caso, para efectuar a resposta a notificacdo devera reescrever as
reivindicacbes de forma a definirem corretamente a invencdo em termos de
caracteristicas técnicas concretas e ndo de vantagens ou objetivos que se

pretendem alcangar com a invengao.

Exemplo de uma reivindicacdo sem caracteristicas técnicas

“Filtro de papel caracterizado por permitir separar sélidos de liquidos.”

Exemplo de uma reivindicacdo com caracteristicas técnicas

“Filtro de papel para separar sélidos de liquidos caracterizado por conter uma
resina permeavel a agua”.
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CLAREZA DAS REIVINDICACOES

AS REIVINDICACOES NAO SAO CLARAS

A clareza das reivindicacbes é de méaxima importancia, pois sdo estas que
definem a matéria técnica para a qual se deseja a protecao.

Esta é a objecdo mais comum num relatorio de exame e pode ter base em
vérios factores: as palavras utilizadas néo fazem sentido l6gico ou gramatical;
ou as palavras utilizadas sdo ambiguas.

Por exemplo, a utilizacdo de termos relativos como “baixo”, “largo”, “elevado”,
etc. ndo é permitida quando ndo permite a comparacdo das suas
reivindicagBes com o estado da técnica, ndo sendo claras as reivindicacdes
com este tipo de termos. O mesmo se verifica para a utilizacdo de termos de
aproximacdo como “aproximadamente 20.°C” ou “substancialmente circular”.
Um outro exemplo de uma reivindicacdo com falta de clareza é quando esta
apresenta valores numéricos para caracterizar um determinado produto e
estes ndao vém associados a unidades - Exemplo: “Extrato vegetal
caracterizado por ter concentracfes de 90 do composto X e 10 do composto
Y”. Neste caso ndo ha a unidade de concentracdo e portanto a reivindicacao
nao é clara.

Para ultrapassar esta objeccdo podera alterar as reivindicagbes que o
examinador aponta como n&o sendo claras, escolhendo palavras ou
expressdes mais correctas e nao ambiguas.

Um outro motivo para falta de clareza é a combinacdo na mesma
reivindicagdo de uma reivindicacdo de entidade (produto, aparelho) com uma
reivindicagdo de atividade (processo, utilizagdo) - Exemplo: “A melhoria de
um sistema de transmissao envolvendo um controlador”. Esta matéria ndo é
clara, pois a melhoria pode ser uma atividade (transmissdo/método), bem
como uma entidade (controlador). Nestes casos podera reformular a
reivindicacdo fazendo uma reivindicacdo de entidade e se pretender podera
redigir outra reivindicacdo independente, neste caso reivindicacdo de

atividade.
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AS REIVINDICACOES NAO TEM SUPORTE NA DESCRICAO

As reivindicacbes devem encontrar-se fundamentadas na descricdo, ou seja,
deve haver uma base na descricdo para toda a matéria ou caracteristicas
técnicas presentes nas reivindicacoes.
Neste caso, a sua invencao, tal como definiu nas reivindicacdes, nao esta de
acordo com o mencionado na descricdo, podendo ser devido a varios fatores:
* uma determinada caracteristica técnica presente nas reivindicagdes néo
esta contida na descricéao;
= ou, por exemplo, na descricdo refere-se que uma certa caracteristica
técnica € essencial para o funcionamento da sua invencdo, mas esta

nao consta nas reivindicacoes.
Para responder a este tipo de objecéo podera optar por alterar a descricdo, ou

alterar as reivindicagcbes de modo a ficarem de acordo com o redigido na

descricao.

Exemplo de reivindicacdo sem suporte na descricao

[Caracteristica técnica que ndo se encontra suportada nas reivindicagdes:] nas
reivindicacdes refere-se que um elemento da invencao € um cilindro de ago que
liga dois pistbes, mas na descricdo apenas € dito que os dois pistbes se
encontram ligados, ndo se especificando de que forma € feita essa ligacao.
Daqui resulta que a caracteristica técnica “cilindro de aco que faz a ligacdo
entre os dois pistdes” ndo tem suporte na descricao.
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FALTA DE UNIDADE DE INVENCAO

Um pedido deve dizer respeito a apenas uma patente, assim como uma
patente deve abranger apenas uma invencao.

Quando € apontada esta objeccdo significa que o seu pedido de patente
reivindica mais do que uma invencédo. Normalmente, isto sucede quando o seu
pedido tem mais do que uma reivindicacdo independente na mesma categoria
(produto, processo ou utilizacao) e também porque as reivindicacdes ndo estédo
a definir adequadamente a sua invencdo. Neste caso, para ultrapassar esta
objeccao devera rever cuidadosamente as reivindicacdes.

No entanto, se descreveu mais do que uma invencao no pedido de patente e
pretende protecdo para todas as invencbes, podera realizar pedidos
divisionarios sobre as restantes invencdes que serdo, posteriormente,
estudadas individualmente.

Atencao que quando o examinador deteta falta de unidade de invencao, a
pesquisa presente no relatorio de exame incide sobre a primeira invencéo
reivindicada, tendo sido avaliada a patenteabilidade apenas para essa

invencao.
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Exemplo de reivindicacdées com unidade de invencdo

Reiv. 1. “Procedimento para producdo da substancia X caracterizado por
envolver as seguintes etapas: ...”

Reiv. 2: “Substancia X caracterizada por...”

Reiv. 3: “Utilizacdo da substancia X caracterizada por ser aplicada como

insecticida”

Neste caso, existe unidade de invencdo pois existe uma caracteristica comum

entre as reivindicacfes que € a substancia X.

Exemplo de reivindicacdes sem unidade de invencdo

Reiv. 1: “Procedimento de producéo caracterizado por envolver as etapas A e B”
Reiv. 2: “Aparelho caracterizado por realizar a etapa A”

Reiv. 3: “Aparelho caracterizado por realizar a etapa B”

Neste caso, ndo existe unidade de invengao entre as reivindicagdes 2 e 3, pois

nao tém nenhum elemento técnico em comum.
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FALTA DE NOVIDADE

Uma invencdo é considerada nova se nado estiver compreendida no estado da
técnica.

Quando o examinador refere, no relatério de exame, que a invencao definida nas
reivindicacbes ndo é nova quando comparada o estado da técnica, isto significa
que foi encontrado um documento cuja data de publicacdo é anterior a data do
seu pedido de patente (data de prioridade) e que esse mesmo documento relata
uma invencdo que contém as mesmas caracteristicas técnicas que definem a
sua invencdo. E de ter em atencdo ainda que também sio considerados os
pedidos cuja data do pedido € anterior & da sua invencao, ainda que tenham sido
publicados posteriormente, desde que estes produzam efeitos em Portugal.
Neste caso, para uma eventual regularizacéo, tera que alterar as reivindicacdes
do seu pedido de patente, de forma a incluir outras caracteristicas técnicas
importantes da sua invencdo, mas apenas desde que estas estejam referidas na
descrigao.

Alternativamente, se considera que a sua invencao é nova face aos documentos
apresentados pelo examinador, podera apresentar razdes que justifiquem a sua
posicdo, de modo a esclarecer sobre o porqué de considerar que a sua invencgao
apresenta novidade, face aos documentos detetados.

E importante realcar que se todas as caracteristicas técnicas da sua invencao, tal
como descritas no seu pedido, se encontram contempladas no documento que o
examinador aponta, significa que a sua inven¢do ndo € nova e, como tal, pelo
facto de ser algo que ja existe ndo podera obter o seu pedido de patente.
Quando é invocada falta de novidade, no relatério de exame, o documento
pertinente para tal € citado como “X”, sendo o documento relevante por si sO, ou
seja, quando o documento € tomado isoladamente, a invencéo reivindicada deixa

de poder ser considerada nova.
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Exemplo de uma invencdo gue apresenta novidade

Uma invencdo de um motor eléctrico para impulsionar um submarino que tem as
caracteristicas técnicas X e Z possui novidade, quando o estado da técnica
corresponde a um motor eléctrico para um relégio de pulso com as
caracteristicas técnicas Y e A, pois sdo motores eléctricos com caracteristicas

técnicas distintas.

Exemplo de uma invencdo sem novidade

Uma invencdo de uma composicao para ser utilizada para hidratar a pele e que
esta divulgada no estado da técnica como sendo adequada para o cabelo, a sua
novidade seria afectada pelo estado da técnica.
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FALTA DE ATIVIDADE INVENTIVA

Uma invengédo tem atividade inventiva se, para um perito na especialidade, nédo
resultar de uma maneira evidente do estado da técnica. No caso dos modelos
de utilidade, a definicdo de atividade inventiva € diferente, considerando-se,
neste caso, que devera, para um perito da especialidade, ndo resultar de uma
maneira evidente do estado da técnica ou alternativamente, apresentar uma
vantagem pratica ou técnica para o fabrico ou utilizacdo do produto ou do
processo em causa.

No caso de se considerar que a invencao reivindicada ndo tem atividade
inventiva, tal significa que a invencdo € Obvia tendo em conta o que ja é
conhecido. No relatério de exame sdo dadas as razbes pelas quais 0
examinador considera haver falta de atividade inventiva, sendo citados o0s
documentos que a colocam em causa. Neste caso, aconselha-se a leitura e
analise dos documentos, assim como do relatério de exame.

Para responder a notificacdo, de forma a ultrapassar esta objecdo e para uma
eventual regularizacdo, podera alterar as reivindicacbes apos a analise dos
documentos citados pelo examinador como sendo relevantes para a atividade
inventiva da sua invencao.

Alternativamente, podera optar por ndo alterar as reivindicacdes e apresentar
um documento em que apresente razdes pelas quais considera que a sua
invencao possui atividade inventiva.

Atencdo que quando é indicada falta de atividade inventiva no relatério de
exame, 0s documentos pertinentes para tal sdo citados com a letra “Y”,
significando que esses documentos quando combinados tornam a invengao
evidente para um perito na especialidade e portanto a invencéo reivindicada
deixa de poder ser considerada como tendo atividade inventiva. Salienta-se
ainda o facto de o examinador poder colocar em causa a atividade inventiva da
sua invencao com um documento citado com a letra “X”, significando que esse
documento, quando combinado com o conhecimento geral comum na area da

sua invencéo, coloca em causa a atividade inventiva.
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Exemplo de uma invencdo com falta de atividade inventiva

A invencdao reivindicada refere-se a uma estrutura de edificio em aluminio. Um
documento anterior expde a mesma estrutura de edificio e refere que € feita
com um material leve, mas ndo menciona o uso do aluminio. Tendo também
em atencdo que o aluminio € um material leve cuja utilizacdo na construcéo ja
€ conhecida, apesar de a invencéo reivindicada diferir do estado da técnica, é
contudo evidente para um perito na especialidade a utilizacdo do aluminio para

a construcdo da estrutura de edificio.

Exemplo de uma invencdo com atividade inventiva

A invencdo consiste numa mistura de dois compostos quimicos para uso
medicinal para tratar a dor e, em simultaneo, consiste num tranquilizante. A
adicao do tranquilizante, que por si s6 ndo tem um efeito analgésico, intensifica
o efeito analgésico do produto para eliminar a dor de uma forma que néo seria
possivel prever através das propriedades conhecidas das substancias ativas.
Assim sendo, a invencao reivindicada ndo é evidente para um perito na

especialidade e como tal tem atividade inventiva.
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Caso decida néo continuar com o pedido de patente, ndo € obrigado a
responder a notificacao/relatério de exame ou qualquer outro ato. Neste caso, 0
seu pedido de patente sera recusado por falta de resposta a notificacao.

No entanto, poderd informar o examinador responsavel que nao pretende
continuar com o pedido de patente através dos contactos (e-mail ou telefone)

que sao enviados na notificacdo do relatorio de exame.

Como forma de responder ao relatorio de exame, podera realizar alteracdes ao
seu pedido de patente, nomeadamente as reivindicacdes ou descri¢cdo, desde
gue néo altere o ambito da protecdo, ou seja, desde que nao altere de tal forma
o pedido de patente a ponto de este passar a proteger outra invencao diferente
daquela que tinha inicialmente aquando do pedido. Assim, podera alterar as
reivindicagbes desde que as alteracbes estejam contempladas na descricdo
original do seu pedido.

E necesséario ter em atencdo que, em algumas situacdes de entrega de
alteracdes, especialmente quando ha alteragdo do &mbito da protecéo, podera
haver alteracdo da data de pedido.

Neste caso em que ha alteracdo das reivindicacbes devera enviar um
documento com o novo conjunto de reivindicacdes. Para o caso de alteracéo
da descricdo, devera também enviar um documento com a descrigdo completa

alterada.
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Face as objecbes apresentadas pelo examinador no relatério de exame,
poderd nao concordar com elas e, como tal, ndo pretender alterar as
reivindicacbes. Neste caso, podera enviar apenas um documento onde
apresente argumentacdo face ao que consta no seu relatério de exame, de
forma a prestar os necessarios esclarecimentos ao examinador, podendo este

eventualmente alterar a sua posicao inicial, se assim se justificar.

O examinador ira analisar novamente o seu pedido de patente tendo em
consideracgao as alteracdes efetuadas ao pedido e/ou razbes apresentadas. Se
ndo houver mais objecdes, o seu pedido de patente sera concedido e recebera
um oficio a informa-lo da situacdo. Se o examinador considerar que ainda
subsistem objecdes, ser-lhe-a enviado novo relatério de exame/notificacdo para
que possa alterar ou apresentar argumentacdo, naquela que serd a ultima

hipotese de ultrapassar as objecdes suscitadas.

- . - . ]

Se néo concordar com a decisao do INPI e o seu pedido de patente ou modelo
de utilidade seja recusado, dispde de um prazo de 2 meses para apresentar

recurso junto do Tribunal da Propriedade Intelectual ou Tribunal Arbitral.
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