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INTRODUCAO

O requisito da atividade inventiva realiza um importante papel no
sistema de patentes. Com efeito, é através do mencionado requisito
que se verifica se determinada solugao técnica contribui efetivamen-
te, ou ndo, com o estado da técnica, de modo a garantir que apenas
os inventos que promovam o desenvolvimento tecnolégico do pais
sejam premiados com o ttulo de uso exclusivo outorgado pelo Es-
tado, qual seja, a patente. Portanto, a atividade inventiva funciona
como um filtro, impedindo anomalias dentro do sistema de patente.
Néo por outro motivo, Denis BARBOSA,' situa o requisito da

I, Nesse sentido, vide o liro BARBOSA, Denis; et. al. O Contributo Minimo na Proprie-
dade Intelectual: Atividade Inventiva, Originalidade, Distinguidade e Margem Minima.
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atividade inventiva dentro do género contributo minimo, junto, por
exemplo, com os requisitos da originalidade dos Direitos Autorais
e do Desenho Industrial. Ou seja, a ideia do contributo minimo é
que haja uma Propriedade Industrial que 6 serd concedida para
as criagoes que contribuam minimamente com o desenvolvimento
do estado da técnica (no caso especfico das patentes).

Nesse sentido, note-se que a avaliagio da obviedade de uma solu-
¢&o técnica é realizada por uma figura hipotética, a saber: o técnico
no assunto. Considerando que o exame da atividade inventiva deve
ser realizada a partir da perspectiva desse individuo hipotético,
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tem-se que o conhecimento e experiéncia desse personagem sio
questdes sensiveis ao Direito Patentario. Afinal, a exigéncia de
uma qualificagio muito alta para tal figura inviabilizaria o sistema
de patentes, pois se dificultaria sobremaneira a concessdo do titulo
exclusivo para inventores. Por outro lado, caso o conceito de técni-
co no assunto fosse entendido como um individuo com qualificagio
mediocre, abrir-se-1a a possibilidade para a concessdo de patentes
para toda sorte de solugdes técnicas, incluindo as mais banais.

Acrescente-se que o técnico no assunto € tradicionalmente definido
como um tinico individuo. Acontece, contudo, que, muitas vezes, o
desenvolvimento de uma nova inveng@o ocorre por uma equipe inter-
disciplinar de especialistas, motivo pelo qual alguns Escritérios de
Patentes (inclusive o Instituto Nacional da Propriedade Industnial
brasileiro - INPI) aventam a possibilidade, em determinados casos,
de analisar o requisito da atividade inventiva sob a 6tica de um grupo
de especialistas incorporando a figura desse técnico no assunto.

No presente artigo, discutir-se-4 brevemente a qualificagéo e a ex-
periéncia dessa figura hipotética mencionada na Lei brasileira da
Propriedade Industrial e, em seguida, a possibilidade do individuo
em questdo ser incorporado por um grupo de especialistas.

1. A ATIVIDADE INVENTIVA

A atiidade inventiva s6 fo positivada no Ordenamento Juridico brasi-
leiro na atual Lei da Propriedade Industrial do ano de 1996. Contudo,
a aplicagio do requisito foi trazida a0 Direito brasileiro pela doutrina e
pelos trbunais brasileiros hd muito mais tempo. Com efeito, autores
como Pontes de MIRANDA e Gama CERQUEIRA j4 entendiam
que os requisitos da novidade e da aplicagéo industnial, muitas vezes, ndo
eram suficientes para determinar se uma criagéo industrial era merecedo-
ra do beneficio do monopélio concedido pelo Estado.

Gama CERQUEIRA? de fato, distinguia invengéo de construgio.
Essa dltima consistinia em uma invengéio menor: uma criagio industrial
com as caracterfsticas de uma invengo, mas com a caréncia de um
resultado inesperado, peculiar do que se entende hoje como invengao.
A construgéo consistina na mera aplicacio dos conhecimentos técnicos
tedricos na prética. Nesse sentido, é a partir dessa distingéo que Gama
CERQUEIRA defende que nem todas as criagdes industriais, apesar
de serem novas e suscetiveis de aplicacio industnial, sdo passiveis de
serem patenteadas. Nas palavras do préprio autor:
Entre as inovagbes de cardter construtivo mais comuns, a que a técnica re-
corre frequentemente, enumeram-se: a) as modificagbes de forma, de dimen-
sdes, dosagem e proporgdes; b) a substituigio de mateniais; c) a justaposigio
ou agregacdo de 6rgios; d) a jungiio ou disjuncio de elementos conhecidos;
e) as inversdes climéticas; f) a inversio da ordem de operagdes; g) o trans-

2. CERQUEIRA, Joio da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, p. 235-6.

3. Idem, p. 2389.

4, MIRANDA, Pontes. Tratado de Direito Privado, Parte Especial, 4" ed., tomo 16, §
1.926.

3

porte de uma indistria para outra; h) o emprego novo de um elemento co-
nhecido; 1) a substituiio de um elemento por outro equivalente.

Nesses casos, em regra, nio h4 invengdo, ndo se podendo ver nessas ino-
vagdes nenhuma criago, nenhuma originalidade de concepgio, nem a
manifestagio do espinito inventivo, mas simples solugdes praticas, que
ocorrem a qualquer pessoa perita no oficio e sao naturalmente indicadas
pelas necessidades correntes ou pela rotina, sem nada apresentar, pos, se
essas inovagdes se caracterizarem nao, apenas, por um resul-
tado novo ou diferente, mas por um efeito técnico peculiar,
por uma agdo técnica especial, o caso muda de figura e a
inovagao podera constituir invencfio. Nao h4, pois, regras absolu-
tas para determinar a existéncia de invengéio, devendo a questdo resolver-
se, em cada caso, de acordo com as circunstancias que deponham em favor
da invengdo e pela aplicagio dos critérios positivos e negativos, J4 indica-
dos, aos diversos atos técnicos de que resulta a inovagio realizada. Estes
diversos critérios, convém acentuar, tendem a distinguir as invencdes de
carater meramente construtivo, que ndo dependem da atividade criadora
do homem, mas de simples habilidade técnica acessivel a qualquer pessoa
do oficio, que disponha de conhecimentos comuns e dos meios normais
que a técnica corrente pde ao seu alcance.” (grifou-se)

A propésito, o ensinamento do tratadista é compativel com a teoria
francesa do quid improvisum, publicada por Rubier em 1952, se-
gundo a qual uma criagio industrial, para ser patenteada, deveria
produzir um efeito técnico novo, inesperado. Nesse mesmo sentido,
entendia Pontes de MIRANDA,* a saber:
Ha criagio sempre que hé um “plus” em relagio ao acérvo industrial,
intelectual, da época; alids, do momento. Se hé efeito técnico impre-
visto, ainda que se trate de simples justaposicio de objetos conhecidos,
ou mudanga de forma, ou de proporgdes, ou de dimenses, ou de
materiais, ha criagdo (...). Certamente, na apreciagdo da questdo de
fato, o juiz ter toda a prudéncia, porque sempre parecem faceis de
solugo os problemas técnicos J4 resolvidos e nao ¢ fora de propésito
perguntar-se: “se era tio facil, por que os outros nio inventaram?”

Como se pode constatar, desde a vigéncia do Cédigo da Proprie-
dade Industrial de 1945, a doutrina reconhecia a necessidade de
um invento envolver certo grau de inventividade. Inclusive, grande
desconfianga existia sobre as criagdes baseadas na agregagio de
elementos j4 conhecidos no estado da técnica. Tal posicionamento
provinha da prépna lei, que, em seu art. 8°, determinava que ndo
era patentedvel “a justaposicdo de 6rgaos conhecidos, a simples
mudanga de forma, proporgdes, dimensdes ou de mateniais, salvo
se daf resultar, no conjunto, um efeito técnico imprevisto”.

Sob a vigéncia da lei de 1971, a qual também foi silente com rela-
¢a0 ao requisito da atividade inventiva, a doutrina e a jurisprudén-
cla faziam uma interpretagéo a contrario sensu do art. 9°, alinea
“e”, do diploma legal.’ Dessa forma, as justaposicdes de processos,
meios ou érgaos conhecidos, incluindo a simples mudanga de

5. Art. 9° Nio sao privilegidveis: [...]
¢) as justaposigdes de processos, meios ou Grgdos conhecidos, a simples mudanga de
forma, proporgdes, dimensdes ou de mateniais, salvo se daf resultar, no conjunto, um
efeito téenico novo ou diferente, nio compreendido nas proibigges deste arligo;
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forma, proporgoes, dimensdes ou de materiais, eram patentedvels
se resultassem, no conjunto, num efeito técnico novo ou diferente,
ndo compreendido nas proibicdes desse artigo. Cumpre ressaltar,
no entanto, que a ideia do “efeito técnico novo” ndo se confunde
com o requisito da atividade inventiva, visto que uma solugio téc-
nica pode apresentar um efeito técnico novo, mas ébvio para qual-
quer técnico no assunto.

Além disso, com o ingresso do Brasil do sistema do PCT,® o INPI
elaborou a Resoluggo n® 17, de 11 de maio de 1976, cujo texto,
dentre outras determinagdes, estabeleceu que os exames dos pedi-
dos de patentes deveriam levar em consideragdo o requisito da
atiidade inventiva. Com efeito, no item 1.1, afirmava que “consi-
dera-se invencdo o résultado de atividade inventiva constituindo
algo que: (...) b) para um técnico especializado no assunto, nio
seja uma decorréncia evidente do estado da arte”.

Em suma, ainda sob a égide do diploma legal de 1971, que nio
estabelecia expressamente a atividade inventiva como condico para
a concessdo de patentes, o requisito em questdo continuava sendo
amplamente aplicado pelo INPI, doutrina e jurisprudéncia do pafs.

Atualmente, o requisito da atividade inventiva é conceituado pela
LPL em seu art. 13: “a invengio ¢ dotada de atividade inventiva
sempre que, para um técnico no assunto, ndo decorra de maneira
evidente ou 6bvia do estado da técnica”. Portanto, a andlise da ativi-
dade inventiva de uma invencéio deve levar em consideracio aspectos
faticos e legais. Gustavo BARBOSA, divergindo da doutrina ¢ a
jurisprudéncia dos EUA, entende que, para fins de aferigio da ati-
vidade inventiva, deve-se analisar a forma como a criaio industrial
foi alcangada, mas, ndo, pelo objeto do pedido de patente em si.

Para Denis BARBOSA,® no exame do requisito em tela, deve-se levar
em consideragao quatro fatores, quais sejam: a) o conteddo e alcance das

6. O artigo 33(3), do PCT, determina que “para os fins do exame preliminar internacio-
nal, uma invengdio reivindicada serd considerada como envolvendo atividade inventiva,
se, tendo em vista o estado da técnica como definido neste Acordo, néo é dbvia para
um técnico no assunto, na data prescrita como relevante (no original: “For the purposes
of the international preliminary examination, a claimed invention shall be considered to
involve an inventive step if, having regard lo the prior art as defined in the Regulations,
il is not, al the preseribed relevant date, obuious to a person skilled in the arl”).
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anterionidades; b) as diferengas entre tais anterniondades e 0 novo invento;
¢) o nivel de complexidade do campo da técnica a qual pertence 2 inven-
¢d0; d) a ocorréncia de certos indices secundérios, quais selam: 1) o
tempo decorrido desde a anterioridade em questio; 1t) o efeito inespera-
do ou surpreendente; 1i1) a economia de tempo; 1v) o resultado aperfei-
coado; v) vantagens técnicas ou econdmicas considerves.

Note que os indices mencionados acima sdo baseados nos Graham
Factors, que foram estabelecidos pela jurisprudéncia estadunidense
no caso conhecido como Graham v. John Deere Co. Pode-se resumir
a disputa da seguinte maneira: William T. Graham havia criado um
tipo de arado, que por intermédio de bragadeiras, nio era danificado
por obstaculos no solo, especialmente pedras. As bracadeiras eram
presas as hastes do arado, possibilitando, dessa maneira, que essas
hastes se movessem livremente em baixo da estrutura do arado. Tal
solugéio foi objeto de um pedido de patente, o qual foi concedido sob
o niimero ‘811. Posteriormente, a invengao sofreu algumas modifica-
coes de melhonias, levando ao inventor depositar novo pedido, que
foi concedido sob o nimero 798. A principal distingéio da nova
patente em relagfio & anterior refena-se a0 ponto de desgaste de uma
das pecas do arado, cuja substituico seria mais f4cil’

Duas cortes inferiores conclufram que a patente 798 era invalida. Quan-
do o caso alcancou a Suprema Corte, esta entendeu que as decisdes
anteriores estavam corretas, na medida em que a referida invencéio era
ébvia, com base em duas anterioridades. A primeira era a prépria paten-
te ‘811 e a segunda, um produto que nio tinha sido objeto de patente e
era comercializado por Clencoe Manufactoring Company.®

A grande contribuido desse julgado foi estabelecer o que ficou
conhecido como os Fatores Graham (Graham factors), os quas tém
o objetivo de determinar se uma invengéo é 6bvia, ou ndo. Os fa-
tores que constituem o teste s3o I) 0 escopo e o contetido do estado

7. BARBOSA, Gustavo José Ferreira. A Introdugéo no Nosso Ordenamento Juridico
do Requisito da Atvidade [nventiva..., p. 76.

BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdugio & Propriedade Intelectual, p. 382.
THOMAS, John R. Questdes atuais em matéria de Direito de Patentes, p. 102,

10. Tbidem, op. ait,, loc. cit.
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da técnica; 2) as diferengas entre o estado da técnica e as reivindi-
cagdes da patente; 3) o nivel de habilidade ou conhecimento ordi-
nario no assunto ao tempo do invento; e 4) consideragdes secunda-
rias. Estas dltimas sio 1) sucesso comercial do invento; 2)
existéncia de tentativas de copias; 3) existéncia de licengas; 4)
existéncia de uma antiga e ndo suprida necessidade pela solugéio;
5) existéncia de ceticismo e reconhecimento pelo invento; 6) exis-
téncia de prévias falhas em tentativas de outros técnicos na area; 7)
existéncia de resultados inesperados alcancados pela solugéo.

Por outro lado, Gustavo BARBOSA!" entende que o requisito da
atindade inventiva se divide em trés questdes basicas, a saber: a) a ob-
viedade ou evidéncia; b) o estado da técnica; e c) o técnico no assunto.

Primeiramente, uma solucdo técnica ébvia ndo é merecedora do
beneficio da exclusiva, visto que no traz nenhuma contribuicio
- . . g .
para o conhecimento comum. Neste sentido, vale o auxilio do Di-
Lo R b4 s s
ciondrio Houaiss,'* que define 6bvio como sendo “facil de desco-
brir, de ver, de entender; que salta a vista; manifesto, claro, paten-
te”. O grande desafio na aplicagio do requisito da atividade
inventiva é seu alto grau de subjetividade, uma vez que o que pode
ser 6bvio para uma pessoa pode ndo o ser para outra,”

Quanto ao estado da técnica, para fins de avaliacio da atividade
inventiva, sera levado em considerag@o todos os documentos acessi-
veis ao piiblico 4 data do depésito do pedido de patente em questdo.
Note-se que, ao contrério do que ocorre na aferiio do requisito da
novidade, aqui no se leva em consideragio os pedidos de patente
depositados mas ainda nao publicados. Além disso, ndo ha a regra
do documento énico." Na aferigio da atividade inventiva, a anlise
deve ser feita levando em consideragdo o estado da arte em conjunto.

Por fim, cumpre examinar a figura do técnico no assunto, que
consiste no personagem hipotético utilizado como pardmetro para
o propésito de afericio da atividade inventiva. A doutrina, em
geral, define como alguém com os conhecimentos ordindrios de
qualquer profissional com experiéncia pratica na rea técnica em
jogo. Geralmente, utiliza-se como parimetro um individuo com

11. BARBOSA, Gustavo José Ferreira. A Introdugdo no Nosso Ordenamento Juridico
do Requisito da Atividade Inventiva..., p. 77.

12. Disponivel em https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v3-0/html/index htm#0.
Acesso em 22/11/2016.

13. Segundo Gustavo Barbosa (BARBOSA, Gustavo José Ferreira. A Introdugio no
Nosso Ordenamento Juridico do Requisito da Atividade Inventiva..., p. 77), a intro-
dugdo do conceito de dbvio veio do Direito inglés, no caso conhecido como Sham &
Dohme Inc. v. Bools Pure Drugs Co. Ltd. Durante o julgamento, o famoso advogado
inglés Stafford Cripps formulou a seguinte pergunta, que ficou conhecida como Cripps
Question: “Era, para todos os efeitos préticos, dbvio para qualquer quimico qualificados
no estado dos conhecimentos quimicos existentes na data da patente, que consiste na
literatura produtos quimicos disponiveis (selegio de uma das que aparece nos particu-
lares das acusagges) e seus conhecimentos de quimica geral, que ele pudesse fabricar
valiosos agentes terapéuticos, tornando o maior resorcindis alquila...?” (No original:
“The real question is: was il for all practical purposes obvious to any skilled chemist in
the state of chemical knowledge existing at the dale of the patent which consists of the
chemical literature available... and his general chemical knowledge, that he could manu-
facture valuable therapeutic agents by making the higher alkyl resorcinols; .., 2”).

%

graduacio na especialidade do invento e com expenéncia prética
no campo técnico da tecnologia reivindicada. Indubitavelmente,
nio seria o cientista laureado com o prémio Nobel.

2. A FIGURA DO TECNICO NO ASSUNTO

O técnico no assunto é uma ficgio adotada pelas principais junsdigdes
a0 redor do mundo, inclusive na Lei da Propriedade Industrial brasi-
leira de 1996. Tal figura foi criada como pardmetro para auxiliar na
analise do requisito da atividade inventiva ou ndo obviedade (no caso
dos EUA). Isso porque a tarefa de avaliar o que seria ébvio carrega
em si um alto grau de subjetividade, que se tenta mitigar com a o uso
como critério de aferigio do requisito um individuo com conhecimentos
medianos dentro de determinado campo técnico. Semelhante, mutatis
mutandis, ao vetusto bonus pater familias da Lei Civil.

Portanto, o técnico no assunto consiste em uma figura hipotética sem
a necessaria correspondéncia, a0 menos idéntica, com o mundo real.
Trata-se, em verdade, de um parimetro para que a analise de paten-
teabilidade seja realizada com o minimo de subjetivismos possivel.
Nesse sentido, cite-se o seguinte precedente inglés:"

A questio de obviedade tem de ser avaliada através dos olhos do técnico
no assunto, mas ndo um homem carecedor de inventividade. Isso nio é
uma pessoa real. Ele é uma criagéo juridica. Ele é suposto de oferecer um
teste objetivo de se um desenvolvimento [tecnoldgico] particular pode ser
protegido por uma patente. Ele é considerado como tendo olhado e lido
documentos disponiveis ao pitblico e saber de usos piiblicos no estado da
técnica. Ele entende todas as linguas e dialetos. Ele nunca perde o ébvio
nem tropega no inventivo. Ele ndo tem preferéncias particulares idiossin-
craticas ou desgosta [de algo]. Ele nunca pensa lateralmente. Ele difere
de todas as pessoas reals em uma ou mais destas caracleﬁsticas.|6

Conforme adiantado na secio anterior, de acordo com Denis
BARBOSA," na aferiio do requisito da atividade inventiva, o
técnico no assunto deve levar em conta os seguintes fatores:

a) 0 conteiido e alcance das anterioridades; b) as diferencas entre tais ante-
rioridades e o novo invento; ¢) o nivel de complexidade do campo da técnica

14. Para fins de aferigio de novidade, os escritérios de patente ao redor do mundo, incluin-
do o INPI, fazem uso da regra do single document, a qual, em geral, estabelece que um
invento serd novo sempre que ndo seja integralmente adiantado por um dnico documen-
to do estado da técnica. Se o documento for considerado novo, o exame do pedido de
patente prossegue para que seja verificado se o seu objeto atende ao requisito da ativi-
dade inventiva, Caso contrério, conclui-se 0 exame prontamente.

15. Disponivel em http://www.bailii.org/ew/cases/ EWCA/Civ/2006/1715.html. Acesso
em 168/03/2013.

16, Tradugo livre. Texto no original: “The question of obuiousness has o be assessed
through the eyes of the skilled but non-inventive man in the art. This is not a real person.
He is a legal creation. He is supposed fo offer an objective lest of whether a particular
development can be protected by a palenl. He is deemed to have looked al and read
publicly available documents and 1o know of public uses in the prior art. He understands
all languages and dialects. He never misses the obvious nor stumbles on the inventive. He
has no privale idiosyncralic preferences or dislikes. He never thinks laterally. He differs
from all real people in one or more of these characleristics”.

17. BARBOSA, Denis Borges; MACHADO, Ana Paula Buonomo. A Qualificago Ne-
cesséria dos Peritos em Acoes de Nulidade de Patente in Revista da ABPY, n” 89, p. 36.
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a qual pertence a invenco; d) a ocorréncia de certos indices abaixo indica-
dos. Alguns elementos para a apuragao desta ndo obviedade séo: a) o tempo
desde a anterioridade em questao; b) o efeito inesperado ou surpreendente;
c) a economia de tempo; o resultado aperfeigoado; d) vantagens técnicas ou
econdmicas consideraveis. Quanto ao dlimo elemento, que importa em ava-
liar o provével sucesso comercial do invento, divergem as jurisprudéncias
nacionais. A tendéncia europeia ¢ de dar menos peso a este indice.

E. de notar que o técnico no assunto, além de verificar se determi-
nada invengdo é 6bvia, ou néo, frente ao estado da arte, deve ainda
avaliar se, no relatério descritivo estdo presentes todas informacdes
necessarias para a reproducio da invengio em jogo, consoante o
requisito da suficiéncia descritiva

Questao sensivel sobre essa figura hipotética se refere  sua qualificagio
técnica, a qual pode influenciar sobremaneira a avaliagio do requisito da
atividade inventiva. De fato, a definicio equivocada da qualificaciio para
o técnico no assunto pode levar & conclusdo de que toda invengdio sena
gbvia, no caso de os parimetros forem estabelecidos de maneira muito
rigorosa, ou de que toda solugdo técnica seria inesperada, inusitada, de
modo a atender a regra do contnbuto minimo, na hipétese de a concep-
¢do do refeido individuo for de alguém com qualificagio mediocre.
Encontrar o equilibrio torna-se essencial para que o sistema de patentes
alcance seu objetivo de estimular o avango tecnolégico do pas.

Em geral, o técnico no assunto é entendido como um profissional de
conhecimento e expeniéncia técnicas medianas dentro da 4rea na qual
atua. Nio seria, portanto, o cientista premiado com um Nobel ou um
profissional com conhecimentos limitados sobre o assunto em jogo. Nesse
sentido, tem-se novamente ensinamento de Denis BARBOSA:"®
A nogio de decorrer de maneira evidente do estado da técnica indica
que o padro de avaliagio é o homem especializado na matéria, ainda
que ndo o maior expoente mundial do setor.

Ha um parametro utilizado para esta avaliacéio, que é do pro-

fissional graduado na especialidade, detentor dos conhecimen-
s académicos comuns, e da riéncia média de um enge-

nheiro ou técnico, operando no setor industrial pertinente.

18. Idem, loc. cit.
19. Conhecida pela sigla IPC (do inglés International Patent Classification), a Classificagio
Internacional de Patentes foi estabelecida através da Convengio de Estrashurgo de

REVISTA DA ABPI - N° 151 — Nov/Dez 2017

Decididamente, o pardmetro néo é do cientista exponen-
cial, Jaureado com o prémio Nobel, mas o engenheiro de
especialidade pertinente, com experiéncia real naquela
parcela da tecnologia.

A referéncia ao estado da técnica, de outro lado, representa a nogéo
legal aplicavel ao conceito de novidade (vide acima), mas tomada af
como base, e ndo como limite, a partir da qual se apurar o quantum
de ndo obviedade. Assim, o parametro de avaliagio € o do técnico na
arte (definido como no paragrafo anterior) provido dos conhecimentos
gerats do estado da técnica. Daf se apurard a obviedade ou nio da
invengo. Tem-se apontando como repositério do conhecimento geral
do estado da técnica o constante dos manuais ou livros didaticos cor-
rentes para a formagéo do técnico. (grifou-se e grifos do original)

Portanto, a qualificagio do técnico no assunto deve ser baseada em
dois aspectos primordiais. O primeiro deles se refere aos conheci-
mentos académicos desse individuo, os quals devem ser compati-
vels com o objeto da invencio em questio. Além disso, o referido
especialista deve possuir experiéncia profissional prética na mesma
4rea técnica do alegado invento.

Cumpre ressaltar que, ao ser depositado um pedido de patente peran-
te um Escritério de Patentes, a respectiva invengdo deve ser classificada
com base na Classificagio Internacional de Patentes," a fim de facili-
tar futura consultas por terceiros. A refenda classificagio tenta catego-
rizar todos os ramos do conhecimento humano. Torna-se, assim, pos-
sivel a determinagdio da qualificagio do técnico no assunto a partir da
classificagdo atnbuida para uma determinada patente ou, no minimo,
serve como um norte para definicéio desse profissional.

3. O TECNICO NO ASSUNTO COMO GRUPO DE ESPECIALISTAS

Na maioria das vezes, nio existe muita dificuldade em estabelecer
qual seria o técnico no assunto para avaliacio dos requisitos de ativi-
dade inventiva e suficiéncia descritiva de determinada invengdo, els
que, em geral, a solugio técnica proposta encontra-se relacionada
preponderantemente com uma tinica 4rea técnica.

1971, cuja administragio compete & Organizagio Mundial da Propriedade Intelectual
— OMPI, Mais informagges sobre a Classificagiio encontram-se disponiveis em http://
www.wipo.int/classificationsfipc/en/. Acesso em 17/03/2017.
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Por outro lado, dado o atual estagio de evolugo cientifica, a visdo
romantica de um inventor trabalhando solitariamente em seu labo-
ratério ou oficina tem cedido lugar para grandes centros de pesqui-
sas nos quais equipes multidisciplinares so formadas para desen-
volverem novos produtos, tecnologias. Assim, consideravel parcela
das invengdes desenvolvidas atualmente sio resultado da congrega-
¢do de conhecimentos de diferentes 4reas técnicas.

Nesse contexto, forcoso indagar: o conceito de técnico no assunto,
adotado pelas legislagges de Direito Patentério e doutrina especia-
lizada, comportaria apenas um individuo ou também um grupo de
especialistas? O conceito de técnico no assunto como um fnico
individuo seria suficiente em todas as situagdes? Caso negativo, em
quais hipdteses isso seria possivel?

3.1. A Questao nimero 213, da AIPPI

Dada sua relevincia, o conceito do técnico no assunto foi objeto, no ano
de 2010, da Questao ndmero 213,2 proposta pela Associagio Interna-
cional de Protegio & Propriedade Intelectual - AIPPI (na sigla, em
francés), A Questdo recebeu contribuiciio de grupos provenientes de
mais de 40 pases, que devenam responder uma séne de perguntas, por
melo das quais a Associagio pretendia avaliar como a legislaio interna
de cada Grupo vinha trabalhando o conceito do técnico no assunto,
sendo certo que uma das indagagdes se refenam justamente & possibili-
dade de a figura do técnico no assunto ser incorporada por um grupo de
especialistas. Comentar-se-4 a seguir algumas das contnbuigbes feitas.

De acordo com o grupo alemdo,?' o técnico no assunto, no Direito de
Patentes daquele pafs, consiste em um individuo que, por conta de sua
especialidade e nivel técnico, poderia se deparar com o objeto técnico
protegido pela patente, quando estivesse & procura de uma solugio para
o problema apresentado. Ou seja, o técnico no assunto seria um especia-
lista no campo técnico de onde deniva a solugéio para o problema técnico.

Quanto & possibilidade do técnico no assunto consistir em um
grupo de especialistas, o mencionado grupo afirma que o texto do
Artigo 4, da Lei Patentaria alema, ndo deixa ddvida que a inten-
¢a0 do legislador foi no sentido de o exame de patenteabilidade
tenha como pardmetro um tnico individuo. Caso assim néo o fosse,
a redagdo deveria ser diferente. Mencionam que o tema foi enfren-
tado pelo Supremo Tribunal alemio, no caso BGH Xa ZR
130/07, envolvendo o medicamento Escitalopram. Relata o grupo
que tal Tribunal entendeu que, mesmo em casos nos quais o inven-
to foi efetivamente desenvolvido por uma equipe de individuos, o
técnico no assunto a ser considerado ndo deve possuir o conheci-
mento somado de todos os individuos da equipe.

20. Disponivel em https://www.aippi.org/?sel=questions&sub=listingcommittees&evie
w(Q=213#213. Acesso em 11/02/2017.

21. Disponivel em https://www.aippi.org/download/commitees/213/GR2 | 3germany_
en.pdf, Acesso em 17/03/2017, p. 1-2.

22. Disponivel em https://www.aippi.org/download/commitees/2 13/GR2 1 3australia.pdf.
Acesso em 18/03/2017, p. 01.
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Em verdade, nas hipéteses de um técnico no assunto se deparar com um
problema em uma 4rea na qual néo é especialista, é esperado que pro-
cure uma outra pessoa com conhecimento e expenéncia compativel a esse
campo técnico para lhe aconselhar na so]ugﬁo do pmblema De todo
modo, segundo o grupo de junistas alemies, o técnico no assunto perma-
neceria sendo uma tnica pessoa. Em outras palavras, na afencio do
requisito de atidade 1 inventiva, deve-se avaliar se um técnico no assunto,
a0 se deparar com o problema técnico em jogo, sentir-se-ia motivado a se
socorrer nos conselhos de outro(s) especialista(s), por exemplo,
membro(s) de sua equipe. Ressalte-se que, de todo modo, o técnico no
assunto permanecenia sendo representado por um tinico individuo.

Nao obstante, parece existir certa contradigio na afirmagdo do
grupo, pois, caso se entenda que seria natural (ou 6bvio) que o téc-
nico no assunto se aconselhasse com outro(s) especialista(s), consta-
ta-se que aos conhecimentos e experiéncia desse técnico no assunto
devera se somado os conhecimentos do individuo que lhe aconselhou.

Para o grupo da Austrélia,”? dependendo da tecnologia em jogo,
o técnico no assunto pode, sim, englobar mais de um especialista
no assunto. lais juristas mencionam como exemplo, na inddstria
farmacéutica, onde um técnico no assunto pode consistir em um
time composto por um quimico, cuja responsabilidade é sintetizar
compostos, e um bidlogo, que testa os compostos para venficar se
alcangam o resultado terapéutico desejado.

No que toca ao grupo inglés, esse trouxe a baila a jurisprudéncia
do pafs, que, no caso Rockwater Ltd. v. Technip France S/A, esta-
beleceu que o técnico no assunto, em determinadas situagdes, pode
ser um time; “uma mistura de nerds com diferentes conhecimentos
basicos”. Por outo lado, ocorre, contudo, que o técnico no assunto
ndo é um robd, motivo pelo qual ele compartilha o preconceito e
conservadorismo comum que prevalece na area em questao.

Quanto ao grupo dos Estados Unidos,? esse afirmou que, apesar de
existir, no Manual do Procedimento de Exame de Patentes,* algumas
referéncias no plural para técnico no assunto ao se discutir o requisito
de suficiéncia descritiva e questdes do relatério descntivo, isso néo
ocorre na segio da atividade inventiva. Segundo tal grupo, essas men-
¢oes no plural ndo possuem qualquer intengdo de sugerir que a figura
do técnico no assunto possa ser incorporada por uma equipe ou time
de especialistas. Prossegue o grupo afirmando, enquanto que quase
sempre a jurisprudéncia do pafs trata o técnico no assunto como sendo
uma figura no singular, existem algumas poucas decisdes que mencionam
a possibilidade desse individuo hipotético ser incorporado por uma
equipe de especialistas, mas sem se posicionar claramente a respeito.

23. Disponivel em https//www.aippi.org/download/commitees/2 1 3/GR2 1 3usa.pdf, Aces-
soem 18.03.2017, p. 1-2.

24. Documento correspondente as Diretrizes de Exame de Patentes do INPI. Disponvel
em hitp://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html. Acesso em 18/03/2017.
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Com relaiio a0 grupo canadense,” esse esclarece que a nogio de
“pessoa com conhecimentos ordinérios na arte” é o individuo ou os
individuos para quem a patente se enderega, seja um tinico especialista
ou um grupo deles. “Em circunstancias nas quais a inveno diz res-
peito a vanas disciplinas cientfficas, o técnico qualificado hipotético
pode ser um conjunto de cientistas, investigadores e técnicos trazendo
a sua experiéncia combinada para suportar a invengio em questio” *°

Os trabalhos dos grupos no Ambito da Questdo 213 resultaram em uma
Resolugio,”” a qual foi aprovada durante o Congresso de 2010, em
Panis. No que toca o tema em comento, a Associacéio concluiu o seguinte:

25,
26.

21.
28.

1) O técnico no assunto é uma ficgio legal.

Deve haver uma abordagem comum na formulagéo da definicio do

técnico no assunto aplicdvel em processos administrativos ou judicials

que consideram a atividade inventiva no contexto da patenteabilidade

de uma invengdo ou da validade de uma patente.

Esta definicio deve incluir as caracteristicas do técnico no assunto.

2) O técnico no assunto possui pelo menos as seguintes caracteristicas:

a) Essa pessoa possui conhecimento geral comum, bem
como os conhecimentos na rea (ou areas) na qual o in-
vento se refere, que a pessoa média neste campo (ou campos)
seria de esperar que possufsse ou que estaria prontamente disponi-
vel para essa pessoa média através de pesquisas de rotina;

b) Essa pessoa possui as habilidades que se espera da pessoa
média no campo (ou campos) ao qual a invengao se refere.

Disponivel em https:/fwww.aippi.org/download/commitees/2 | 3/CR2 | 3canada.pdf.

Acesso em 18/03/2017, p. 1-2.

Tradugdo livre. No original: “In Canada, the ‘person of ordinary skill in the art’ (the Skilled

Person) is the person or persons to whom the patent is addressed! and may be conceptuatized

as cither a single individual or as a group of individuals, depending on the nature of the inven-

tion in question. In circumstances where the invention relates fo several scientific disciplines,

the notional skilled technician may be a composite of scientists, researchers and technicians

bringing their combined expertise to bear on the nvention in question”.

Disponivel em https://www.aippi.org/download/commitees/2 13/RS2 1 3English.pdf.

Acesso em 18/03/2017.

Tradugdo livre. No original: “7) The person skilled in the art is a legal fiction. There

should be a common approach in formulating the definition of the person skilled in the art

applicable in administrative or legal proceedings thal consider inventiveness in the context

of the patentability of an invention or the validity of a patent. This definition should in-

clude the characteristics of the person skilled in the art.

2) The person skilled in the art has at least the following charactenistics: a) This person
possesses common general knowledge as well as knowledge in the field (or fields) to
which the invention relates that the average person in that field {or fields) would be
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c) Essa pessoa é capaz de realizar experimentacio de rotina e de
pesquisa e pode ser esperado obter solugdes previsiveis em compa-
ragio com o estado da técnica.

3) A avaliacéio do técnico no assunto deve ser feita a partir da data de

prioridade ou outros dados relevantes sob a lei aplicavel, para efeitos

de avaliagio da patenteabilidade.

4) Em geral, o perito na arte é uma pessoa individual,

Dependendo do campo técnico e da complexidade da invencio,

o técnico no assunto pode corresponder a uma equipe de pes-

soas de diferentes areas, desde que tenha sido uma pratica

comum no campo técnico da invencéio em momento relevante.

5) As caracterfsticas do técnico no assunto devem ser as mesmas para

a avaliacio da atividade inventiva como para outros requisitos de pa-

tenteabilidade ou validade da patente.

6) Uma vez que a questio de se, ou néo, o técnico no assunto possa

ter qualquer criatividade acima e abaixo daquelas caracteristicas des-

critas acima est4 diretamente relacionada com a questio da avaliagdo
da obviedade de uma invencdo, a qual AIPPI discutiu na Hyderabad

EXCO em 2011, recomenda-se que essa questio seja ainda conside-

rada nessa oportunidade.”® (grifou-se)

Com efeito, através da Questdo 213, a Associagio constatou que a
possibilidade de a figura do técnico no assunto incorporar uma equi-
pe de especialistas ¢ aceita na maiona das legislagdes internas estu-
dadas, apesar de existirem poucos casos praticos nos quais o assunto

expected to have or which would be readily available to that average person through
routine searches; b) This person possesses the skills that are expected from the
average person in the field (or fields) to which the invention relates. ¢) This person
is able to perform routine experimentation and research and can be expected to
obtain predictable solutions as compared to the prior art.

3) The assessment of the person skilled in the art should be made as of the prionity date
or other relevant date under applicable law for the purposes of assessing patentability.

4) In general, the person skilled in the art is an individual person. Depending on the
technical field and the complexity of the invention, the person skilled in the art may
correspond to a team of people from different disciplines, provided that would have
been a common practice in the technical field of the invention at the relevant time.

5) The characteristics of the person skilled in the art should be the same for the evalu-
ation of inventiveness as for other requirements of patentability or patent validity,

6) Since the question of whether or rot the person skilled in the art can have any creati-
vity over and above that characteristics described above is directly linked to the ques-
tion of the evaluation of the obviousness of an invention, which the AIPPI will discuss
af the Hyderabad EXCO in 2011, it is recommended that this issue be considered
further at that time”.
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foi efetivamente enfrentado. No entender da AIPP], a patenteabili-
dade e a validade de uma patente serdo avaliadas por um grupo de
técnicos, quando essa for a prética corrente no campo pertinente.

3.2. O entendimento adotado pelo EPO

As diretrizes de exame de patente do Escritério Europeu de Pa-
tentf:s,29 confirmam gue, nos €asos em que a solugéo proposta en-
volva conhecimentos de 4reas técnicas distintas, o técnico no assun-
to a ser considerado para fins de anélise dos requisitos de atividade
inventiva e suficiéncia descritiva pode consistir em um grupo de
especialistas, como um grupo de pesquisadores:
O “técnico no assunto” deve presumir-se um profissional qualificado na 4rea
relevante da tecnologia, que é possuidor de conhecimento e capacidade
medianos e est ciente do que era de conhecimento geral comum na arte, na
data relevante (ver T 4/98, T 143/94 e T 426/88). Deve-se também
presumir que ele tenha tido acesso a tudo do “estado da arte”, em especial
0s documentos citados no relatério de pesquisa, e de ter tido & sua disposicio
0s meios e a capacidade para o trabalho de rotina e experimentagio que sdo
normais para no campo da tecnologia em questdo. Se o problema demanda
do técnico no assunto a procurar a sua solugio em outro campo técnico, 0
especialista nessa matéria é a pessoa qualificada para resolver o problema.
O téenico no assunto estd envolvido no constante desenvolvimento no seu
campo técnico (ver T 774/89 ¢ T 8]7/95) _e_g_ﬁpgr_g_d_g_gg

gque procure por sugestoes em areas técnicas vizinhas e gerals
_(_e_r T 176/84 e T 195/84) ou até mesmo em remotas ireas

for a fazé-lo (ver T 560/89). A avaliacio
se solu 40 envolve atividad inventiva deve .
se no_conhecimento acidade desse ialista_(ver
32/81). Pode haver casos em que é mais apropriado em

termos de um grupo de pessoas, por exemplo, uma equipe de

uisa ou de produciio, em vez de uma tinica pessoa (ver T

164/92 e T 986/96). Deve-se ter em mente que o especialisla tem o

mesimo grau de habilidade para a avaliagéo de atividade inventiva e suficién-

cia descritiva (ver T 60/89, T 694/92 ¢ T 373/94). > (grifou-se)

29. Disponivel em http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_vii_3.
htm. Acesso em 06/01/2017.

30. Tradugao livre. Texto original: “The “person skilled in the art” should be presumed to be a
skilled practitioner in the relevant field of technology, who is possessed of average knowledge
and ability and is aware of what was common general knowledge in the art at the relevant
dale (see T 4/98, T 143/94 and T 426/88). He should also be presumed to have had
access fo everything in the “stale of the art”, in particular the documents cited in the search
reporl, and to have had at his disposal the means and capacily for routine work and ex-
perimentation which are normal for the field of technology in question. If the problem
prompls the person skilled in the art to seck ils solution in another technical field, the special-
ist in that field is the person qualified to solve the problem. The skilled person is involved in
conslant development in his fechnical field (sce T 774/89 and T 817/95). He may be
expected to look for suggestions in neighbouring and general technical fields (see T 176/84
and T 195/84) or even in remole technical fields, if prompled to do so (see T 560/89).
Assessment of whether the solution involves an inventive step must therefore be based on
that specialist’s knowledge and ability (see T 32/81). There may be instances where il is
more appropriale lo think in lerms of a group of persons, e.g. a research or production team,
rather than a single person (see T [64/92 and T 986/96). It should be borne in mind that
the skilled person has the same level of skill for assessing inventive slep and sufficient disclo-
sure (see T 60/89, T 694/92 and T 373/94)".

31, Disponivel em htp:/fwww.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/20 1 0/e/
dr i d 7_1_2him. Acesso em 18/03/2017.
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Tal entendimento ¢ ratificado pela jurisprudéncia da Cémara de
Recurso desse Escritério de Patentes, conforme esclarece o Com-
péndio de Jurisprudéncias do referido érgio:*’

7.1.2 Técnico no assunto competente - grupo de pessoas
como “técnico no assunto”

As vezes, o “técnico no assunto” pode ser um grupo de pessoas,
tal como uma equipe de pesquisa ou de produgéo. Para os efeitos
do Art. 56 EPC 1973, o técnico no assunto nao era normalmente assumi-
do como sendo ciente de patente ou literatura técnica em uma 4rea técnica
remota. Em circunstincias apropriadas, no entanto, o conhecimento de uma
equipe composta de pessoas com diferentes dreas de conhecimento podenia
ser tomado em consideragio (T 141/87, T 99/89). Este sena o caso, em
particular, se um especialista em um campo particular fosse apropriado para
resolver uma parte do problema, enquanto que, para uma outra parte fosse
necessario olhar para outro especialista em uma area diferente (T 986/96).
Assim, a Camara afirmou, por exemplo, em T 424/90, que na vida real o
especialista de semicondutor ina consultar um especialista de plasma se o seu
problema envolvesse o fornecimento de uma melhonia técnica para um
aparelho de plasma de geragio de fons. Em T 99/89 também, a Camara
considerou que um “técnico no assunto” pode ser entendido como uma
equipe de dois ou possivelmente mais especialistas dos ramos pertinentes.
Em T 164/92 (O 1995, 305, Corr. 387) observou-se que, por vezes, o
técnico no assunto mediano em eletrdnica, especialmente se ele proprio nio
tem um conhecimento adequado de linguagens de programagio, pode-se
esperar que ele consulte um programador de computador se uma publicagéio
continha indicios suficientes de que mais detalhes sobre os fatos ali descnitos
se encontravam em uma listagem de programas incluido como anexo.
Outros comenténios sobre o conceito de “equipe de especialistas” podem
ser encontrados nas seguintes decisées, T 57/86, T 222/86 (em avancada
tecnologia a laser, o “técnico no assunto”, como uma equipe de produgdo
de trés especialistas em fisica, eletrbnica e qumica, respectivamente), T
141/87, T 460/87, T 295/88, T 825/93, T 2/94, T 402/95 ¢ T
986/96 (equipe constituida por um perito em primeiro lugar na 4rea de
processamento de correio e um sezgundo especialista familiarizado com
informagdes na 4rea de pesagem).™ (grifos do original e grifou-se)

32. Tradugdo livre. Texto original: “7.1.2 Compelent skilled person - group of peaple as ‘skilled

person’ — Sometimes the ‘skilled person’ may be a group of people, such as a research or produc-
tion team. For the purposes of Art. 56 EPC 1973, the person skilled in the art was normally not
assumed lo be aware of patent or lechnical lilerature in @ remole technical field. In appropriate
circumslances, however, the knowledge of a team consisting of persons having different areas of
expertise could be taken into account (T 141/87, T 99/89). This would be the case in particular
if an expert in one particular field was appropriate for solving one par of the problem, while for
another par one would need to look to another expert in a different arca (T 986/96).

Thus, the board stated, for example, in T 424/90 that in real life the semiconductor
expert would consult a plasma specialist if his problem concerned providing a technical
improvement to an ion-generating plasma apparatus. In T 99/89 too, the board took
the view that ‘competent skilled person’ could be taken to mean a team of two or possi-
bly more experts from the relevant branches.

In T 164/92 (OJ 1995, 305, Corr. 387) it was observed that sometimes the average
skilled person in electronics, particularly if he did not have an adequate knowledge of
programming languages himself, might be expected to consult a computer programmer
if a publication contained sufficient indications that further details of the facts described
therein were to be found in a program listing attached as an annex thereto.

Further comments on the concept of the ‘team of experls” are to be found in the following decisions;
T57/86, T 222/86 (in advanced laser technology, the ‘skilled person’ as a production team of
three experls in physics, electronics and chemistry respectively), T 141/87, T 460/87, T
295/88, T 825/93, T 2/94, T 402/95 and T 986/96 (team consisting of a first expert in the
field of mail processing and a second expert acquainted with information in the field of weighing) ",
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Dentre os casos citados, destaque-se o T 986/96,> no qual se dis-
cutia a possibilidade de patentear um equipamento de processamen-
to e pesagem de corresponden(:la Entendeu a Camara de Recursos
que, em casos Nos quais a invengao envolva 4reas técnicas distintas,
0 técnico no assunto para avaliar os requisitos de patenteabilidade
deve ser composto por especialistas dessas areas. Na espécie, os jul-
gadores estabeleceram que a figura do técnico no assunto deveria ser
incorporada por um especialista em processamento de correspondén-
cias e um outro com conhecimentos técnicos em pesagem.

3.2.3. A figura do técnico no assunto a luz do Direito inglés

De acordo com o Manual de Praticas Patentérias,** do Escritério de
Patentes do Reino Unido, um grupo de individuos ser4 considerado,
conjuntamente, técnico no assunto em situagdes nas quais especialista(s)
da 4rea diretamente relacionada com o invento se socorra(m) de con-
selhos de profissional(is) de areas distintas. Um dos casos citados
como exemplos em tal documento é o Tetra Molectric Ltd v. Japan
Imports Ltd ([1976) RPC 547), no qual o Tribunal de Recursos
bnitanico consnderou que uma remindicacio de isqueiros usando igni-
¢éo piezoeléctrica®® era bvia. Isso porque a utilizacio de tal tecnolog;la
teria sido pensada pela indistria, ainda que o fabricante de isqueiros
nao fosse especialista na &rea, pois sena razodvel esperar que se procu-
rasse conselho de quem o fosse. E. se assim procedesse, senia natural
que o especialista em piezeletnadade sugerisse o uso da tecnologia
para solucionar o problema técnico. Desse modo, o técnico no assunto,
na espécie, fm considerado a combinacio do fabricante habilidoso de
isqueiros mais o especialista em piezeletricidade.

No precedente da Genentech Inc.,*® cujo objeto dizia respeito 2
validade de uma patente envolvendo o hormédnio do crescimento,

33. Disponivel em httpz//www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf1960986eu ! .pdr.
Acesso em 18/03/2017.

34. Disponivel em http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-manual/p-manual-
practice.htm. Acesso em 06/01/2017.

35, Segundo a enciclopédia virtual Wikipedia, “Piezeletricidade ¢ a capacidade de al-
guns cristais gerarem corrente elélrica por resposta a uma pressio mecinica. O termo
deriva da palavra grega piezein, que quer dizer espremer ou pressionar. O efeito
piezoeléctrico ¢ reversivel pois os cristais piezoeléciricos, quando sujeitos a uma
tensao externa, podem sofrer variagdes de forma. A deformagdo, cerca de 0,1% da di-
menso original em PZT, tem aplicagdes importantes, tais como a produgdo e detecgio
de sons, geragdo de altas-tensdes ¢ geragio de frequéncia eletronica”.
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entendeu-se que, por conta da invengdo referir-se a diferentes dreas
técnicas, o técnico no assunto, na espécie, seria incorporado por
uma equipe interdisciplinar, composta por especialistas com dife-
rentes niveis de conhecimento e experiéncia.

3.2.4, O técnico no assunto de acordo com o Ordenamento
Brasileiro

Quanto ao Brasil, a possibilidade de uma equipe de especialistas

incorporar a figura do técnico no assunto é reconhecida pelo INPI,

inclusive nas atuais Diretrizes de Exame de Patente — Bloco Il -

Patenteabilidade.” Com efeito, no item 5.4, do referido documen-

to, define-se o conceito de técnico no assunto nos seguintes moldes:
O técnico no assunto

5.4 A definicdo de técnico no assunto, para efeitos de atividade in-
ventiva, é a mesma para fins de avaliagio de suficiéncia descritiva.
O técnico no assunto pode ser aquele com conhecimento mediano da
técnica em questdo a época do depésito do pedido, com nivel técni-
co-cientifico, e/ou aquele com conhecimento prético operacional do
objeto. Considerando-se que o mesmo teve & disposigao os meios e a
capacidade para trabalho e experimentagdo rotineiros, usuais ao
campo técnico em questio. Pode haver casos onde seja mais
apropriado pensar em termo de um grupo de pessoas,
como no caso de uma equipe de producéo ou pesquisa.
Isto pode se aplicar, particularmente, em certas tecnolo-
g'las avangadas tais como computadores e nanotecnolo-
gia.’® (grifos do original e grifou-se)

Tal entendimento foi compartilhado ao menos uma vez pela
Segunda Turma Especializada® do Tribunal Regional da Se-
gunda Regido.*" Nesse sentido, cite-se 0 agravo de instrumento

36. Genentech Inc’s (Human Growth Hormone) Patent [1989] RPC 613 apud AIPPI
— Question 213, UK.

37. Instituidas pela Resolugao PR n° 169, de 15 de julho de 2016.

38. Disponivel em http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-dirpa/modulo2.pdf.
Acesso em 24/04/2017.

39. A Primeira e a Segunda Turmas Especializadas do Trbunal Regional Federal da Se-
gunda Regido possuem competéncia, no dmbito desse Tribunal, para decidir sobre liti-
gios envolvendo Direito Penal, Propriedade Industrial e Direito Previdencidrio.

40, A competéncia do Tribunal Regional da Segunda Regido compreende os Estados do
Rio de Janeiro e Espirito Santo.
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n° 2007.02.01.000118-0,*" através do qual o agravante alme-
java a reforma da decisdo que nomeou um engenheiro de pro-
ducio e mecénico como perito judicial da acdo de nulidade
envolvendo a patente PI 9202624-9, cujo objeto se refere a um
“equipamento controlador de chamadas entrantes e do terminal
telefonico do usuario”. Em sintese, argumentou o agravante que
a patente anulanda englobaria conhecimentos de quatro ramos
da engenharia, a saber: telecomunicagdes, sistemas, computa-
¢do e eletronica.

No julgamento do recurso, a Segunda Turma Especializada se-
guiu o voto condutor da Desembargadora Federal Liliane Roriz,
a qual quedou convencida de que o perito nomeado pelo Juizo de
Primeira Instancia ndo possuiria os conhecimentos técnicos ne-
cessarios para a realizagdo dos trabalhos periciais no caso em
tela, eis que as atividades desempenhadas por um engenheiro de
produgio nada tinham a ver com as 4reas técnicas relacionadas
com a patente Pl 9202624-9, A questdo ¢é tratada no trecho
abaixo do voto da Relatora:

Ora, a especialidade do perito nomeado diverge do objeto da pericia
a ser realizada nos autos, o que se pode constatar através do exame das
areas e sub-areas tipicamente afetas & Engenharia de Produgo, cons-
tantes do site da Associagio Brasileira de Engenharia de Produgdo,
instituicio representativa de docentes, discentes e profissionais de
Engenharia de Produgéio (www.abepro.org.br):

()

Ademais, a realizagio de pericia técnica por expert que ndo tem o
necessario conhecimento da 4rea avaliada dificulta e inviabiliza a solu-
¢do da controvérsia, especialmente em questdo como a presente, de
alta complexidade técnica.

(.)
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso para

desconstituir a nomeagdo do perito nomeado e determinar a realizaao
da pericia por uma junta composta de profissionais das areas de En-
genharia de Telecomunicagdes, Engenhania Elétrica, Engenharia de
Computagio e Engenharia de Sistemas, néo havendo necessidade de
um profissional para cada especialidade, solicitando-se, caso necessa-

4], Além do A.L n° 2007.02.01.000118-0, a Segunda Especializada analisou a questio
da qualificagio de perito em agéo de nulidade de patentes, pelo menos, em uma segun-
da oportunidade, qual seja, no julgamento do A.L n° 2008.02.01.006031-0 (BRA-
SIL, Tribunal Regional Federal da 2* Regido, 2* Turma Especializada, Agravo de
Instrumento n° 2008.02.01.006031-0, Desembargadora Federal Relatora Liliane
Roriz, Data de Julgamento: 26.08.2008). Neste recurso, a Turma concluiu que, para
incorporar a figura do técnico no assunto, o perito judicial deve possuir conhecimentos
¢ experiéncia na drea técnica relacionada com a patente em jogo. De acordo com a
Relatora, na espécie, “a especialidade do perito nomeado diverge do objeto da pericia
a ser realizada nos autos, o que se pode constatar através do exame da grade curricular
afeta & drea de Engenharta Quimica”. Considerando que “a realizagio de pericia téc-
nica por expert que ndo tem o necessério conhecimento da drea avaliada dificulta e in-
viabiliza a solugéio da controvérsia, especialmente em questdo como a presente, de alta
complexidade técnica”, a 2* Turma Especializada deu provimento ao recurso no tocan-
te ao pedido de substituigio da perita nomeada. .

42. PROCESSO CIVIL. PERITO. SUBSTITUICAO. ESPECIALIDADE.
PERICIA. 1. O perito é o auxiliar da justiga, nomeado por forca da confianga do juiz

4

rio, a indicacéio de técnicos pela UFR] ou outra instituigio de ensino
de mesmo prestigio e confiabilidade assemelhada.*

Importante ressaltar que o proprio Cédigo de Processo Civil (Lei
n° 13.105/2015) prevé, em seu artigo 475, a possibilidade de
uma junta de especialistas realizar os trabalhos periciais, designan-
do como pericia complexa. Assim, sempre que o caso exigir, o juiz
de acéio de nulidade de patente pode nomear uma equipe de espe-
cialistas como peritos judiciais, os quais incorporaram a figura do
técnico no assunto para avaliar se uma patente atende, ou néo, os
requisitos de atiidade inventiva e suficiéncia descritiva.

4, CONCLUSAO

A possibilidade de a figura do técnico no assunto ser incorporada
por uma equipe de especialistas é aventada em diversos paises do
mundo. No Brasil, tal entendimento é seguido pelo INPI, bem
como pelos Tribunais que, em agdes de nulidade de patente, vem
entendendo que, nos casos em que envolvam mais de uma &rea
técnica, deve-se realizar pericia complexa, nomeando uma junta de
peritos com diferentes especialidades para atuar no caso.

A ideia subjacente 3 questio em comento tem a ver com o fato de
boa parte das tecnologias criadas atualmente serem fruto da unido
de esforgos de profissionais de diferentes dreas, que formam grupos
interdisciplinares de pesquisadores. Nio se pode, contudo, perder
de vista que o técnico no assunto é uma figura hipotética e, assim,
inexiste qualquer obrigacio legal no sentido de que esse individuo
deva representar fidedignamente o mundo real.

O técnico no assunto a ser considerado em um caso concreto deve,
em verdade, ser um individuo com conhecimento técnico direta-
mente relacionado com o campo no qual a solugdo técnica propos-
ta se encontra inserida.

Inclusive, o posicionamento de que o técnico no assunto deva ser
um pesquisador ou cientista, como entendido a partir do caso esta-
dunidense KSR v. Teleflex, deve ser evitado, uma vez que tal figu-
ra foi classicamente concebida como sendo um profissional com

da causa, dotado de conhecimento técnico especializado, para auxilié-lo na elucidagéo
dos fatos que estdo sob o seu julgamento. O pleito de substituigio de tal profissional
deve ser fundamentado com provas objetivas e claras de sua incapacidade técnica para
realizar o trabalho pericial do qual fora incumbido. 2. O énus da prova dos fatos
constitutivos de seu direito é da autora (art. 333, inciso [, do CPC). Ora, se esta pre-
tende que seja realizada pericia em quatro dreas distintas e vai arcar com o respectivo
custo, ndo € razodvel inviabilizar de imediato sua pretensdo. 3. A realizagdo de perfcia
técnica por experl que ndo tem o necessirio conhecimento da drea avaliada dificulta e
inviabiliza a solugdo da controvérsia, especialmente em questdo como a presente, de alta
complexidade técnica. 4. Agravo de instrumento provido. (BRASIL, Tribunal Regio-
nal Federal da 2* Regido, 2* Turma Especializada, Agravo de Instrumento n’
2007.02.01.000118-0, Desembargadora Federal Relatora Liliane Roriz, Data de
Julgamento: 29.05.2007)

43, An. 475. Tratando-se de pericia complexa que abranja mais de uma drea de conheci-
mento especializado, o juiz poderd nomear mais de um perito, e & parte, indicar mais
de um assistente técnico.
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experiéncia pratica na area técnica relacionada com a invencao sob
analise. A idealizagdo como pesquisador ou cientista coloca o téc-
nico no assunto em um patamar mais elevado do que foi inicialmen-
te concebido, o que aumentaria sobremaneira a dificuldade de ob-
tencao de uma patente. Com efeito, um pesquisador tem como
profisso a busca por novas solugdes e desenvolvimento de novas
técnicas, ou seja, seu trabalho envolve justamente testar os limites
do estado da técnica. Fica claro, portanto, que nio seria ele a
pessoa com conhecimentos técnicos e experiéncia profissional me-
diana do técnico no assunto. Tal ressalva se faz necessaria e perti-
nente, na medida em que a questdo do técnico no assunto como
equipe de profissionais é, muitas vezes, trazida & baila, devido ao
fato de que a invencio foi ou deveria ter sido desenvolvida por um
grupo de especialistas.

Note-se que, ao se idealizar o técnico no assunto como uma equipe
de especialistas, tal individuo deixa de ser, de qualquer maneira,
um profissional mediano, pois virtualmente incorporaré conheci-
mentos técnicos dos mais diversos campos, o que pode aumentar
desmedidamente o rigor para a concessdo de patentes, o que certa-
mente ndo é o ideal. Por outro lado, a negago, a priori, dessa
possibilidade pode inviabilizar a afericio dos requisitos da ativida-
de inventiva e suficiéncia descritiva em casos envolvendo conheci-
mentos técnicos de &reas completamente dispares, podendo resul-
tar na concesso de patente para solugdes ébvias.

Assim, a possibilidade de uma equipe interdisciplinar incorporar a
figura do técnico no assunto deve ser aventada em situagdes excep-
cionais, particularmente nos casos em que a solugio técnica conju-
gar conhecimentos de areas completamente distintas, sem qualquer
afinidade, consoante jurisprudéncia administrativa do Escritério
Europeu de Patentes (T 986/96). Também se demonstra valida a
caracterizacio do técnico no assunto como grupo de profissionais
em casos em que o especialista em questdo seja motivado a consul-
tar um individuo com conhecimentos em outro campo de conheci-
mento, conforme ensina a jurisprudéncia inglesa.

Em suma, a discussio a respeito da correta caracterizagio do téc-
nico no assunto constitui tarefa essencial para a correta aplicagéo
do filtro consubstanciado no requisito da atiidade inventiva. Por

outro lado, néo se pode perder de vista que o sistema de patentes
existe para promover a inovagio e o desenvolvimento tecnolégico
do pais, de modo que a aplicaio de pardmetros extremamente
elevados no exame de pedidos de patentes se demonstra tao preju-
dicial quanto o uso de critérios demasiadamente flexiveis. Em que
pese a possibilidade do técnico no assunto ser caractenzado, sim,
por um grupo interdisciplinar, esse entendimento deve ser aplicado
de maneira bastante parcimoniosa, a fim de manter um ambiente
saudével de estfmulo & inovagdo tecnolégica do pafs.
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