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Resolugao

Uso de dados pos-depdsito em apoio a atividade inventiva/nao obviedade

Contexto:

1)

2)

3)

4)

Esta Resolugdo versa sobre o uso de dados pds-depdsito em apoio a atividade
inventiva/nao obviedade.

Para os fins desta Resolucdo, Dados pds-depdsito sao quaisquer evidéncias,
como dados que demonstrem uma qualidade favoravel da invencdo, que é
submetida as autoridades nacionais apds a data de depdsito efetiva de um pedido
de patente ou patente. Dados pds-depdsito ndo incluem nenhuma alteracdo a uma
reivindicagao ou relatorio descritivo de um pedido de patente ou patente durante o
processamento da patente.

A Resolugdo limita-se ao uso de Dados pds-depdsito em apoio a atividade
inventiva/nao obviedade.

Os profissionais de patentes se esforcam para encontrar um equilibrio adequado
entre: (i) depdsito antecipado de um pedido de patente, arriscando assim a
negacéo do pedido por falta de dados que o sustentam; e (ii) atraso no depdsito do
pedido até o desenvolvimento de dados adicionais de apoio, arriscando assim a
publicacdo por uma terceira da invencdo antes do depdsito. Em especial para
invengbes com longos periodos de desenvolvimento e/ou muitas partes
contribuintes, qualquer atraso no depdsito comporta risco consideravel de
publicacao prévia, o que pode anular direitos potenciais de patentes. Além disso, o
deposito atrasado também leva ao atraso na publicagdo, o que pode impactar
negativamente a taxa de progresso cientifico. O risco de negagao decorrente do
depdsito de um pedido de patente relativamente antecipado no processo inventivo
pode ser mitigado permitindo que o requerente use Dados poés-depdsito para
sustentar a ndo obviedade/atividade inventiva.



5) Entre novembro de 2015 e fevereiro de 2016, foi realizada uma pesquisa para
avaliar a aceitabilidade dos Dados pds-depdsito em 27 jurisdigdes.! Os resultados
desta pesquisa foram resumidos em um Documento da Posicdo da AIPPI. Os
resultados da pesquisa demonstram uma divergéncia consideravel na pratica atual
dos institutos de patentes pesquisados na aceitacdo dos Dados pds-depdsito.

6) Algumas jurisdicbes permitem o uso de Dados poés-depésito, embora possa haver
restricdes quanto a quando tais dados podem ser usados. Outras jurisdicoes
permitem que todos os Dados pds-depdsito sejam considerados na questao da
atividade inventiva/ndo obviedade. Outras jurisdigbes ainda prescrevem que
apenas as evidéncias presentes no pedido de patente ou patente podem ser
levadas em conta para a avaliagdo da atividade inventiva/ndo obviedade.

7) Além disso, algumas jurisdigdes permitem o uso de Dados pos-depdsito antes da
concessao, mas nao pdés-concessao, e outras jurisdigdes permitem o uso de Dados
poés-deposito igualmente antes da concesséo e pos-concessao.

8) A presente pratica divergente pode levar a resultados inconsistentes. A falta de
uniformidade na aceitagao dos Dados pds-depdsito dificulta um equilibrio adequado
entre o depdsito mais cedo ou mais tarde no processo inventivo. AIPPI observa um
consenso entre os profissionais de que a harmonizagao nesta area é desejavel.

9) No Congresso Mundial da AIPPlI em Cancun, em setembro de 2018, o assunto
desta Resolugao foi discutido em Sesséo Plenaria completa, apos a qual o Comité
Executivo da AIPPI adotou a presente Resolugao.

A AIPPI resolve que:

1) Tendo em conta a crescente complexidade e duragdo dos processos inventivos
em varias industrias, a AIPPI apdia o uso de Dados pds-depdsito em apoio a
atividade inventiva/nao obviedade.

2)  Nos procedimentos antes da concessao perante um instituto de patentes nacional
ou regional, os requrentes de patentes deveriam poder apoiar a atividade
inventiva/ndo obviedade do objeto reivindicado por depender de Dados Pés-
depodsito que mostram pelo menos uma qualidade ou efeito da invencéao
reivindicada, em particular em situagdes em que a qualidade ou o efeito ja esta
descrito ou é evidente no pedido de patente, seja explicita ou implicitamente.

3) Nos procedimentos antes da concessao perante um instituto de patentes nacional
ou regional, os requerentes de patentes deveriam poder (ainda) apoiar uma
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qualidade ou efeito técnico, a fim de apoiar a atividade inventiva/ndo obviedade,
referindo-se em termos gerais ao estado da técnica ou especificamente
fornecendo uma comparacédo com o estado da técnica.

4) Nos procedimentos pos-concessdo, tais como oposigdes pds-concessao ou
procedimentos pds-concessao de nulidade, os titulares de patentes devem poder
depender de Dados pos-deposito de modo analogo aos procedimentos antes da
concessao, seja perante um instituto de patentes nacional ou regional ou perante
um tribunal nacional ou regional.

Links:

e Resultados da pesquisa

e Documento da Posicdo elaborado pelo Comité Permanente de Farma e
Biotecnologia da AIPPI, intitulado “Recomendagdes sobre o uso de dados poOs-
deposito em apoio a atividade inventiva”, 13 de abril de 2017
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