DOI: 10.1590/0100-69912015501013

Artigo Original

DESENVOLVIMENTO DE METRICAS PARA PATENTES

Metrics development for patents

DanieLa FRancEscaTO VEIGA!, Lybia MASAKO FERREIRA?

RESUMO

Objetivo: Desenvolver uma proposta de métricas para patentes a serem aplicadas na avaliacdo dos Programas de Pés-Graduacao da
Area Medicina Ill - Capes. Métodos: A partir da leitura e analise dos documentos de 4rea de 2013 de todas as 48 Areas da Capes,
desenvolveu-se uma proposta de métricas para patentes, a ser aplicada na avaliacdo dos programas da area. Resultados: Consta-
tou-se que, com excecao das areas Biotecnologia, Ciéncia de Alimentos, Ciéncias Bioldgicas Ill, Educacao Fisica, Engenharias |, Il e
IV e Interdisciplinar, a maioria ndo adota sistema de pontuacao para patentes. A proposta desenvolvida baseou-se nos critérios da
Biotecnologia, com adaptacoes. De uma forma geral, foi valorizado, em ordem crescente, o depoésito, a concessao e o licenciamento/
producao. Também foi atribuida maior pontuacao a patentes registradas no exterior e com participacao de discentes. Conclusao: Esta
proposta poderd ser aplicada ao item Producao Intelectual da ficha de avaliagdo, no subitem Producdes Técnicas, patentes e outras
producdes consideradas relevantes. Deverd ser mantida, neste subitem, a porcentagem de 10% para os programas académicos e 40%
para os mestrados profissionais. Sera considerado Muito Bom o programa que obtiver 400 pontos/triénio ou mais, Bom entre 200 e
399 pontos; Regular entre 71 e 199 pontos; Fraco até 70 pontos; e Deficiente sem pontuacao.

INTRODUCAO

patente é um titulo de propriedade temporario outor-
gado pelo Estado, por forca de lei, que confere ao seu
titular, ou a seus sucessores, o direito de impedir terceiros, sem o
seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender
ou importar produto objeto de sua patente e/ou processo ou
produto obtido diretamente por processo por ele patenteado’-2.

O 6rgao responsavel pela concessao de patentes no Brasil
é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que é au-
tarquia do Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio
Exterior. Foi criado pela Lei n® 5.648, de 11/12/1970, e regula-
mentado pelo Decreto n° 68.104, de 22/01/1971.

A concessdo de patentes no Brasil é regida pela Lei n°
9.279, de 14/05/1996, conhecida como Lei da Propriedade
Industrial (LPI), que regula direitos e obrigacoes relativos a
propriedade industrial, considerando o seu interesse social e o
desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Pais. E a LPI que
estabelece a concessao de patentes no Brasil'=.

A patente é vélida apenas nos paises onde foi requerida e
concedida a sua protecdo. Cada pais é soberano para conceder ou
ndo a patente, independentemente da decisdo em outros paises
sobre pedidos de patentes correspondentes (art. 4° da “Convencao
da Unido de Paris para Protecdo da Propriedade Industrial”)"2.

Ha duas formas de requerer a protecao de invencao em
outros paises. Uma delas é via “Convencao da Unido de Paris
para a Protecdo da Propriedade Industrial” (CUP). A CUP foi
estabelecida em Paris, em 1883, e o Brasil figura entre seus 14
primeiros signatarios. Neste caso, o pedido é feito diretamente
no pais onde se deseja obter a protecao’.

A outra alternativa para o depdsito em outros paises é a
utilizacdo do “Tratado de Cooperacdo em matéria de Patentes”
(PCT — Patent Cooperation Treaty). O depdsito do pedido por
meio deste tratado é denominado “pedido internacional de pat-
entes”, e pode ser efetuado no Brasil, nas recepcdes do INPI, em
outros paises-membro do tratado ou diretamente no escritério
internacional em Genebra'®.

A LPI prevé a concessao de dois tipos de patente: a pat-
ente de invencdo e o modelo de utilidade (LPI - art. 2° inciso
). A patente de invencdo se aplica aos produtos ou processos
que atendam aos requisitos de atividade inventiva, novidade e
aplicacao industrial, e tem validade de 20 anos a partir da data
do deposito. J& o modelo de utilidade se refere a objeto de uso
pratico, ou parte deste, suscetivel de aplicacdo industrial, que
apresente nova forma ou disposicao, envolvendo ato inventivo,
gue resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fab-
ricacao. Tem validade de 15 anos a partir da data do depdsito.

E importante salientar que ndo se pode patentear um processo
como modelo de utilidade, somente como patente de invencao'.

Uma invencao é patenteavel quando atende simultanea-
mente aos trés requisitos basicos: novidade, atividade inventiva
e aplicacao industrial (art. 8° da LPI). Um modelo de utilidade é
patenteavel quando o objeto de uso préatico atende aos requisitos
de novidade na nova forma ou disposicao, aplicacao industrial e
envolve um ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no
seu uso ou na sua fabricacao (art. 9° da LPI)'3.

Para a melhor compreensao dos requisitos de patenteab-
ilidade, é necesséaria a definicdo do que vem a ser o “estado da
técnica”. Ele é constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao
publico antes da data de depdsito do pedido de patentes, por
descricao escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no
Brasil ou no exterior (art.11 §1°da LPI). A data que delimitara
o estado da técnica em relacao ao pedido de patente é consid-
erada, a principio, como a data do depdsito do mesmo. Ou seja,
se antes do deposito a ideia foi tornada publica por qualquer
meio, escrito ou oral, perdeu o requisito novidade e, portanto,
a patenteabilidade, j& que a novidade é requisito para os dois
tipos de patente’.

O pedido de patente passa pelas seguintes fases®:

1. busca, para determinacdo do estado da técnica;

2. preparo do requerimento, relatorio técnico, reivindi-
cacoes, resumo e desenhos;

3. protocolo do pedido;

4. exame preliminar pelo INPI;

5. entrega do pedido de patente com a numeracao de-
finitiva do processo;

6. notificacdo de depdsito na Revista da Propriedade
Industrial (nome do depositante, data do depésito e
numero do pedido);

7. publicacdo do pedido depositado, com dados, resu-
mo e desenho (apds 18 meses);

8. solicitacdo do exame técnico (até 36 meses apods o
dep0sito);

. deferimento do pedido de patente;

10. pagamento e comprovacao da retribuicao (em até 60
dias);

11. expedicao da carta-patente (em até 60 dias).

O direito exclusivo do titular nasce apenas com a concessao
da patente, formalizada pela expedicdo do documento intitu-
lado Carta-Patente. S6 a partir da concessao o titular podera
impedir que terceiros usufruam do processo/produto que lhe sao
privativos, sob pena de sancdes civil e penal, de acordo com as
prerrogativas e limitagdes previstas na legislacao.

E, por fim, de forma ideal, a patente deve levar a um con-
trato de licenca. Isso é feito com a indUstria ou empresa, que ira
pagar royalties ao titular da patente para produzir ou utilizar o
produto ou processo patenteado®.
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E o licenciamento de patentes que estabelece a transferéncia
de tecnologia para o setor produtivo, permitindo que a inovacdo
gere empregos e renda’®. Entretanto, de uma forma geral, o
percentual de licenciamento ainda é muito baixo no Brasil®.

A Medicina lll ainda nao tem critérios especificos para a
avaliacdo das patentes produzidas em seus PPG, uma vez que os
mestrados profissionais da area sao recentes e ainda nao houve
nenhuma avaliacao.

Assim, este estudo teve por objetivo desenvolver uma
proposta de métricas para patentes a serem aplicadas na area.

METODOS

Este estudo foi planejado como preparacdo para o V Encon-
tro Nacional da Pés-Graduacao - Medicina lll da Capes, realizado
em 8 e 9 de dezembro de 2014, na cidade de Sao Paulo, Brasil,
onde foi apresentado.

Inicialmente procedeu-se a leitura dos documentos de érea
do ano de 2013 de todas as 48 areas da Capes. A partir da analise
destes documentos, e considerando o interesse da Medicina lll em
estimular seus PPG a buscarem a concessao e licenciamento de
patentes, no pais e no exterior, preferencialmente com a participa-
cao de discentes, foi desenvolvida uma proposta de métricas para
patentes, a ser aplicada na avaliacdo dos PPG da area.

Esta proposta podera ser incluida na ficha de avaliacao
dos PPG da Medicina lll, no item Producao Intelectual, subitem
Producdes Técnicas/Patentes. Devera ser aplicada aos mestrados
profissionais e também aos programas académicos, observan-
do-se, respectivamente, as porcentagens de 40% e 10% do peso
atribuido ao item Producéo Intelectual nas duas modalidades'™.

RESULTADOS

A andlise cuidadosa dos documentos de &rea do ano de 2013
levou a constatacao de que a maioria das areas da Capes nao adota
métricas especificas para valoracao de patentes e, dentre as que
descrevem o sistema de avaliagdo de patentes, grande parte propde
avaliacdo qualitativa. As dreas Biotecnologia, Ciéncia de Alimentos,
Educacao Fisica, Engenharias I, Il e IV e Interdisciplinar adotam
um sistema de pontuacao para patentes, além da area Ciéncias
Bioldgicas lll, que utiliza os mesmos critérios da Biotecnologia''-'.

De uma forma geral, é valorizado, em ordem crescente,
o deposito, a concessao e o licenciamento/producao. A maioria
das areas nao diferencia licenciamentos no pais e no exterior
para a pontuacao, com excecao das areas Ciéncia de Alimentos,
Farmacia e Quimica, que atribuem maior pontuacdo a registros
no exterior'>1%2% A maioria também nao menciona atribuicdo
de mais pontos por participacao discente.

Foi entao elaborada uma proposta de desenvolvimento de
métricas para patentes para a Medicina Ill, baseada nos critérios
da Biotecnologia'', com modificacoes. A Figura 1 apresenta a pon-
tuacao sugerida, segundo a fase em que se encontra o processo.

Descricao Pontuacao
Patente depositada com registro 70 pontos
Software ou produto registrado no 6rgdo competente 70 pontos
Patente depositada em parceria com empresas 90 pontos
Patente concedida 140 pontos
Patente licenciada 200 pontos
Patente licenciada e produzindo (com comprovacao) 500 pontos

FIGURA 1 - Proposta para pontuacdo de patentes para a Medicina
1ll - Capes

A essa pontuacdo sao aplicadas algumas ressalvas, em
casos especificos, a saber:

no caso de o PPG ter mais de uma patente licenciadas e
produzidas no triénio, apenas uma valera 500 pontos; as demais
valerdo 200 pontos cada;

nos casos em que ha participacao de discente a pontu-
acao serd dobrada, exceto para patente licenciada e produz-
indo, em que serao acrescidos 200 pontos pela participacao

do discente, totalizando 700 pontos;

a pontuacdo também serd dobrada nos casos de registro
o exterior, exceto para patente licenciada e produzindo, em que
serdo acrescidos 200 pontos pelo registro no exterior, seguindo a
pontuacgao basica de cada nivel (ou seja, se ja tiver sido dobrada,
pela participacdo de discente, serao acrescidos os pontos inicial-
mente atribuidos, ficando, portanto, o valor inicial triplicado).

A partir desta pontuacao, foi elaborada a proposta de critéri-
0s para avaliagdo dos PPG da Medicina lll, apresentada na Figura 2.

Conceito Pontuacao do PPG

Muito Bom = 400 pontos/triénio

Bom Entre 200 e 399 pontos/triénio
Regular Entre 71 e 199 pontos/triénio
Fraco Até 70 pontos/triénio
Deficiente -

FIGURA 2 - Proposta para atribuicdo de conceitos segundo a
pontuacdo de patentes, para a Medicina Il - Capes

Esta proposta de métricas para patentes podera ser apli-
cada ao item 4 da ficha de avaliacdo dos PPG da Medicina lll,
que diz respeito a Producao Intelectual, e representa 35% da
avaliacdo. Dentro destes 35%, o subitem referente a producao
técnica/patentes manteria a porcentagem de 10% para os PPG
académicos e 40% para os mestrados profissionais'®.

DISCUSSAO

O mestrado profissional ¢ modalidade muito recente na Me-
dicina lll. O curso mais antigo é o da Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro - UNIRIO, que teve inicio em 2011, Na ultima
avaliacao trienal, em 2013, este curso ainda nao havia completado
um triénio de funcionamento, ndo sendo portanto avaliado.

Ou seja, a Medicina lll ainda nao avaliou cursos de mestrado
profissional, portanto, ainda ndo tem parametros bem estabe-
lecidos para a valoracdo da producao técnica, fundamental no
mestrado profissional. Com o recente aumento do nimero desses
mestrados recomendados pela Capes e avaliados pela Medicina
ll, o desenvolvimento destes parametros torna-se fundamental.

J& algumas areas acolhem niimero bem maior de mestra-
dos profissionais, e portanto ja tém estabelecidas métricas para
diferentes produgodes técnicas, inclusive as patentes. Os critérios
destas areas, em particular os desenvolvidos pela Biotecnologia,
serviram de base ao desenvolvimento da proposta apresentada
para a Medicina IlI""-8,

Considerando que apenas o licenciamento da patente leva a
geracao de empregos, renda e por conseguinte o desenvolvimento
econdmico e social do pais’? propds-se que na avaliacdo houvesse
a valorizacao em ordem crescente do depdsito, da concessao e do
licenciamento/producao. Também com vistas a insercao interna-
cional da érea e do pais, propds-se, a exemplo das areas Ciéncia
de Alimentos, Farmécia e Quimica, maior valorizacao de patentes
registradas e licenciadas no exterior'>'92°_E, considerando a missao
essencial da pos-graduacdo na formacao de recursos humanos,
propds-se a atribuicdo de mais pontos por participacao discente.

O objetivo desta proposta de métricas para patentes ndo se
atém exclusivamente aos nimeros. Todos os propostos sao relativos,
apenas para dar parametros, e precisam ser analisados em conjunto
com as métricas propostas para outras producdes técnicas.

CONCLUSAO

A proposta de métricas para patentes apresentada podera
ser aplicada ao item Producao Intelectual da ficha de avaliacdo
dos PPG da Medicina lll, no subitem Producoes Técnicas, patentes
e outras producdes consideradas relevantes. Devera ser mantida,
neste subitem, a porcentagem de 10% para os PPG académicos
e 40% para os mestrados profissionais. Sera considerado Muito
Bom (MB) o PPG que obtiver 400 pontos/triénio ou mais; Bom
(B) entre 200 e 399 pontos; Regular (R) entre 71 e 199 pontos;
Fraco (F) até 70 pontos; e Deficiente (D) sem pontuacao.
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ABSTRACT

Objective: To develop a proposal for metrics for patents to be applied in assessing the postgraduate programs of Medicine Ill - Capes.
Methods: From the reading and analysis of the 2013 area documents of all the 48 areas of Capes, a proposal for metrics for patents
was developed to be applied in Medicine Ill programs. Results: Except for the areas Biotechnology, Food Science, Biological Sciences
ll, Physical Education, Engineering I, Il and IV and Interdisciplinary, most areas do not adopt a scoring system for patents. The pro-
posal developed was based on the criteria of Biotechnology, with adaptations. In general, it will be valued, in ascending order, the
deposit, the granting and licensing/production. It will also be assigned higher scores to patents registered abroad and whenever there
is a participation of students. Conclusion: This proposal can be applied to the item Intellectual Production of the evaluation form, in
subsection Technical Production/Patents. The percentage of 10% for academic programs and 40% for Masters Professionals should
be maintained. The program will be scored as Very Good when it reaches 400 points or over; Good, between 200 and 399 points;
Regular, between 71 and 199 points; Weak up to 70 points; Insufficient, no punctuation.
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