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1. INTRODUCAD

Nio € de hoje que a propriedade industrial vem sendo conside-
rada uma importante alavanca de desenvolvimento para as socie-
dades. Assegurar a exclusividade de exploragiio dessa categoria
de bens a apenas um particular ndo significa restringir o direito &
ivre imciativa. Ao contrério, trata-se de uma garantia outorgada
pelo Estado Aquele que investiu no desenvolvimento de um mo-
delo de negdcio de explord-lo temporariamente sem a interferén-
cia de seus concorrentes.

Entretanto, nio podemos deixar de considerar que o arcabougo
juridico que tutela a propriedade industrial prevé uma contrapar-
fida a essa categoria especial de monopélio. F a chamada fincdo
social da propriedade, garantia constitucional insculpida no artigo
5", inciso XXIX da Constituigio de 1988 e devidamente lana-
da no artigo 2° da Lei da Propriedade Industrial (Lei 1°
9.279/1996 - LPD.

Par{icu]armeme, o que se refere as patentes de inveng&a, a referi-
da funcio social nada mais é do que uma troca de interesses entre
o teventor ou ¢ Htular e o Fstado.

fsso significa dizer que a concessio de um privilégio de nvengio
importard, sempre, de um lado, na sutorga de um titulo oficial que
garantira ao particular o direito de excluir terceiros de explorarem
aquele bem (e, consequentemente, a seguranca de que o Estado re-
prizird a sua utibizacio indevida e desautorizada) e, de outro, a ga-
rantia para a sociedade de que uma vez expirado o perfodo de pro-
teciio, aquele mvento caird em dominio piblico e poders ser
executado livremente por quem quer que seja.

I Os ausores ageadecem 1 coia horagio de Caustav José Ferreirn Barbosa, Jodo Luks
D'Orey Faceo Vianna ¢ Claudis Roberto Barbose.
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Acontece que, para que essa troca de interesses de fato possa ocorrer
(e, consequentemente, haja a correta aplicaciio do principio da fungiio
social da propriedade), ¢ nigorosamente imprescindivel que a inven-
¢ao objeto desse ajuste traga efetivos beneficios para a sociedade.

Isso porgue de nada adiantar a concessio, pelo Estado, de um
monopihio temporério de exploracio para algo que J4 era de conhe-
cimento da sociedade, ou para uma tecnologia que ndo foi suficien-
temente descrita, assim impedindo a sua futura execugio, quande
do #rmino da protegio.

Diante desse cendrio, o Estade cuidou de estabelecer eritérios rigi-
dos para a concessio de patentes de invenio, os quais atualmente
sao empregados por praticamente todos os pafses: a novidade, a
atividade inventiva, a aplicacio industrial e, por fim, a suficiéncia
descritiva dos relatérios.

Em linkas bastante gerais, ¢ considerado novo tudo aquilo que
no esteja compreendido no estado da técnica, ou seja, que ndo
tenha sido acessado pelo piblico antes da data do depésito do
correspondente pedido de patente, em qualquer parte do mundo

(cf. artigo 11 da LPI).

A atividade inventiva, por seu turno, corresponde a todo e qual-
quer aperfeicoamento de produto, processo ou tecnologia & pré-
exislente que, para um tcnico no assunto, niio constitua algo evi-
dente ou 6bvie, levando-se em cansideracio tudo aquilo que ja era
de conhecimento piiblice & época do depdsite do pedido (cf, arti-

g0 13 da LPI).

J& 0 requisito da aplicagiio tndusirial estabelece que somente pode
ser objeto de privilégio temporaric de exploracio aguele produto,
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processo o tecnologla que possa ser reproduzide em série, ou seja,
fabricade ou explorado industrialmente {¢f. artigo 15 da LP).

Finalmente, o artigo 24 da LP! determina que a invencio deve ser
suficientemente descrita, de modo a permitir a sua rea]izagée por
um técnico no assunto ¢, quando for o caso, indicar a sua melhor
forma de execugdo, assim possibilitando que a sociedade faca uso
de seu abjeto quando do término da protecio.

Acerca da atividade inventiva e da suficiéneia descritiva dos relaté-
nios, é de se notar que os correspondentes dispositivos legals da
LP1 fazem expressa alusao i figura de um téenico no assunto, que
seria aquela pessoa efetivamente capaz de apurd-los.

Embora muilo j4 se tenha discutido sobre quem seria esse indivi-
duo,’: juigames interessante enfrentar esse tema agora alravés de um
outro viés: a quaiificacio técnico-profissional do penito do juizo em
acao de nulidade de patentes cua causa de pedir verse sobre a ale-
gada auséncia desses dois requisitos de privilegiabilidade.

Apesar desse assunto aparentemente nao desfrutar de muita re-
levancia, conquanto o Poder Judicidrio cada vez mais vem exi-
gindo a comprovagio da elevada capacidade téenica dos peritos
nomeados, parece-nos gie quando se esta diante da prefensa nu-
lidade de patentes por suposta caréncia desses dois elementos, o
critério de nomeagio que vem sendo empregado nao nos parece
ser o mais acertado.

A fm de desenvolvermos o tema aqui proposto, julgamos interes-
sante tecer, anles, aigumas cansideragées sobre 0s mstitutos da ali-
vidade inventiva e da suficiéneia descritiva, tal como vém sendo in-
terpretados e aplicados nos Estados Unidos, na Euvropa e no
Brasil para, ao final, procurarmos demonstrar que a qualificacio
do perito do Juizo capaz de atestar o preenchimento, ou nio, des-
ses requisitos deve ser diferente daguela que tem sido comumente
exigida por nossos magistrades.
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2. BREVES CONSIDERACOES SOBRE 03 CONCEITOS DE ATIVIDADE
INVENTIVA E SUFICIENCIA DESCRITIVA

2.1. Nos Estados Unidos

Antes da entrada em vigor da atual lei de patentes dos Fstados
Unidos, datada do ano de 1952, o Patent Act de 1790 apenas
previa como requisitos de palenteabilidace a novidade e a aplica-
¢zo industral,

Entretanto, no ano de 1830, a Suprema Corte dos Fstados Uni-
dos, no caso Hotch-kiss vs. Greenwood, decretou a nulidade de
uma patente sustentando que a simples substituigio de materiais
para a fabricagio do produto (no caso, de maganetas para portas)
ndo terla trazido qualquer inovacio que justificasse a outorga de
um monopdlio tempordrio de exploracio, de maneira que o privilé-
gio carecerta de habilidade e engenhosidade, os quais constituiriam
elementos essencials a qualquer invengée.

A evolucio desse conceito acabou sendo relegada aos trbunas,
que, nas décadas que se seguiram, passaram a requerer que os in-
ventores também demonstrassem que seus produtos eram dotados
de invengees substanciais, de algo novo, inesperado, aguardado, e
até mesmo impalpdvel.

Mas foi somente no ano de 1952 que o Congresso dos Estados
Unidos atendeu & necessidade de enrijecimento dos critérios de pa-
tenteabilidade, assim modificando o Patent Act de 1790 ¢ fazen-
do prever, de maneira expressa, no artigo 103 (4}, a atividade in-
ventva (nonobuiousness ~ nio obviedade) como terceiro requisito
de palenteabilidade de produtos e processos.

Referido comando, ainda em vigor, essencialmente requer a com-
paracio do objeto reivindicado com referéncias do estado da arte,
de maneira a determinar se 0 mesmo seria Sbvio ou nio, no mo-
mento de sua concepgio, para um técnico no campo tecnolégico ou
cientifico coberto peio invento,

atividade inventiva. Recista do Direflo Mercansil, Malh
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Mas foi apenas dez anos mais tarde que a Suprema Corte dos Es-
tados Unides finalmente teve a oporturudade de enfrentar o tema
e, consequentemente, de dar o tom ao referido artigo 103 (a).

Foi assim que no famoso caso Graham vs. John Deere ficou assenta-
do que além de apurar 1} o escopo ¢ o contetdo das técnicas anterio-
res, i) as diferencas entre a invencio reivindicada e aguelas j4 per-
tencentes ao estado da arte, bem como 1) o nivel #enico-profissional
do especialista no assunto, os quals representam critérios objetivos,
impds-se, também, o exame de consideragdes secundérias, de cunbo
subjetivo, que representaniam indiclos prima facie de nio-obviedade:
- 0 sucesso comercial da tecnologia;

- a necessidade ha mutto aguardada mas ndo atendida; e

- as tentativas e erros dos concorrentes,

Apés o caso Graham os tribunals rorte-americanos passaram a
também adotar como critério o chamado teste feaching-suggestion-
mofivation {TSM), ou teste de ensinarmento-sugestao-motivagio,
segundo o qual uma patente carecena de atividade inventiva se as
técnicas previamente conhecidas de alguma forma sugerissem ou
ensinassem, ainda que implicitamente, que um técnico no assunto
chegaria a0 produto reivindicado apenas através da combmnagao de
determinados elementos jd pertencentes ao estado da arte.

No entanto, como praticamente todas as inveng()es partem de com-
binagdes de elementos j& conhecidos, esse teste passou a sofrer
duras criticas por parte da doutrina e da jurisprudéncia.

Assim, no ano de 2007, ao julgar o caso KSR vs. Teleflex, a Su-
prema Corte dos Estados Unidos decidiu que a aplicagio do
'TSM seria incongruente com o espirito do artigo 103 (a), de ma-
neira que o verdadeiro teste de ndo obviedade deveria ser apenas
aquele criado no caso Graham.

No que se refere & suficiéncia descritiva do relatério, e Patent Act
de 1952, em seu artigo |12, também passou a prever que o rela-
torio deverd ser completo o suficiente para que um técnico no as-
sunto possa reproduzir £ usar a %‘ecnoiog%a de maneira correta,
Alravés desse mesmo requisito, comumente chamado de sujﬁcimcy
of disclosure, o inventor também deve informar 2 methor forma de
executar a mvencio (best mode requirement).

3
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Pois bem, no que se refere ao fécnico no assunto capaz de apurar o
preenchimento desses dots requisitos de saenteabilidade, os arti-
gos 103 (a) e 112 do Patent Act de 1952 nio estabelecem qual
deva ser a sua qualificacio — alids, tal como ocorre na maioria das
legisiagiies patentarias. No entanto, a jursprudéncia dos Estados
Unidos cuidou de cushar ao longo dos aros uma lista de fatores
que mereceriam ser levados em consideragio para a correta nomea-
¢ao desse individuo, incluindo:

- o nifvel educacional do inventor:

- 08 tipos de problemas encontrados no ramo tecnolégico;

- as soluces no estado da técnica para agueles problemas;

- a rapidez com que as invencdes sio feitas, entre outros.

Em realidade, o técnico com nivel médio de conhecimento (comu-
mente chamado nos Estadas Unidos de phosita — person having or-
dinary skill in the arf) é considerado aguele efetivamente capaz de
apurar ou avaliar, sem ser um génio, se determinada tecnologia era
dbvia ou ndo no momento de sua concepcio apenas i luz dos en-
sinamentos existentes & época. Se o seu resultado for evidente para
essa pessoa, entdo cerfamente gue a invencio ndo poderd ser obje-
to de protecio através do instifuto de patentes,

2.2. Na Europa

Ja na Europa, quando o sistema europeu de patentes fo implementa-
do, ne ano de 1970, uma série de discusses hd muito ja tinham sido
iniciadas no que diz respeito ao nivel de atividade inventiva (comu-
mente chamado na Europa de inventive step - salto ou passo inventi-
vo) que seria apheado pelo Escatério Furopeu de Patentes (Furo-
pean Patent Office - EPO) para os fins de avaliagio desse requisito,

Assim, a Convengio Europeia de Patentes (European Patent
Convention — EPC), ac entrar em vigor no ano de 1973, passou
a determinar que uma patente curepela somente poderia ser con-
cedida caso preenchesse os requisitos de novidade, atividade in-
ventiva e aplicacao industrial,

Especificamente, a atividade mventiva fo: definida no arligo 56
do EPC, segundo o qual é considerada uma invencio aquela que
envolva atidade inventiva se, em relacio ao estado da téenica,
nao sesa dbvia para um especialista no assunto,

Prestigie o Agente
da Propriedade Industrial
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Assim como aconteceu nos Estados Unidos - ¢, diga-se de passagem,
ocorre em praticamente todos os paises -, a expenéncia europeia tam-
hém mostrou uma grande dificuldade erm se avaliar o grau de ativida-
de mventiva de inventos, 14 que o texto legal possui uma expressiva
carga de subjetividade (alids, come ndo poderia ser diferente).

Mas, trilhando sentido oposto & experiéncia norte-americana, cua
jurisprudéncia, como vimos, cuidou de criar critérios objetivos e
subjetivos para se avaliar a niio obviedade de inventos, os tbunas
europeus optaram por desenvolver um método objetivo ¢ transpa-
vente para a apuragho de sua existéncia,

De maneira bastante simphficada, o referido método, comumente
conhecido como “abordagem problema-solugio” {problem-solufion
approach), compreende quatro etapas distintas, quals sejam:

- a identificagdo do documento do estado da arte mais proxamo da
patente reivindicada, de maneira a servir como “ponto de parti-
da” para a analise;

- a determinacio de resultados técnicos {vantagens) objetivamente
alcancadas pela patente examinada, quando comparada com o
documento do estado da técnica usado como “ponto de partida™;

- a definigio do problema técnico a ser resolvido: ¢

- a avallagio se um técnico no assunto teria atingido a patente exa-
minada levando-se em consideracio os documentos do estado da
arte previamente identificados.

Note-se que essa dltima etapa vem sendo aphicada de acordo com a
chamada abordagem “podenia-ina” (could-would approach), segundo
a qual a existéncia, ou nao, de atividade inventiva depende da respos-
ta a ser oferecida ao sequinte questionamento: hd algum ensinamento
do estado da téenica que permitiria, e ndo simplesmente poderia per-
mitir quie um técnico no assunto, realizando modificades ou adapta-
¢Bes & partir dos documentos do estado da técnica, chegasse a alge
que recaisse nos termos da invencio proposta? No caso de a respos-
ta ser postiva, entdo a invengdo carecer de atvidade inventiva,

A BESCRITINA -

O PERFTC DO UEZ0 COMO - TECNICO NO ASSUNT

Em suma, consoante a prética europeia, a quesiio central nio é
saber se o técnico no assunto poderia fer chegado ao invento ape-
nas através de adaptagdes ou modificages no documento mais pré-
ximo do estado da arte, mas se ele leria feifo iss0 em virtude de a
antecipacao “incitd-lo” a fazé-lo, como forma de resolver o proble-
ma técnico que hi muito se desejava solucionar,

E, sequndo a pratica adotada pelo EPO, a figura ficticia do téeni-
co no assunto ¢ a de um praticante habitual de oficio {termo histo-
ricamente canhado pela doutrina francesa), ciente de tudo o que
era de conhecimento geral na arte antes do depdsito da invengo.

Finalmente, no que se refere a suficiéncia deseritiva do relatério, o
arligo 83 do EPC também determina que o pedido de patente
deva conter informacées suficientemente claras e completas para
que um lécaico no assunto possa executar a invencao,

2.3. No Brasil

Historicamente, no Brasd, os requisitos de patenteabilidade resu-
miam-se a apenas dois: de um lado a novidade absoluta, e de outro a
aplicagio mdustraal. Fra o que estipulavam os artigos 6, §5 1%, 2% e

3% do antigo Cédigo da Propriedade Industrial (Lein® 5.772/19713.

Seguindo a mesma trilha das legislagdes mais modernas em maté-
ria de direito de patentes, bem como atendendo ao disposto no ar-
tigo 27 do TRIPs," o legislador patrio cuidou de cravar na let de
1996 um terceiro requisito de privilegiabilidade, muite embora o
mesmo J4 fosse implicitamente aplicado pelo INP! antes mesmo do
advento da nova lel:” a atividade inventiva.

Assim, de acordo com o artige 8° da LPL, € patentedvel a inven-
cio que atenda, de maneira cumulativa, aos requisitos 1) novidade,
1) atividade inventiva e iit) aplicagio industrial.

Como J visto, o artigo |3 desse diploma determina que “a invencio
¢ dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no as-
sunto, ndo decorra de maneira evidente ou 6bvia do estado da arte.”

i 4. ,alinea "e” do
clerminava que 1de seram patentodvel as iches de proces-
aos conhecides, 2 simples mudanca de f Himensdes
v, B compante, i ebets onico sow ferente,
feste mrhgé:.“
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Aqu, surgem algumas indagacdes: por que somente esse fécnico no
assunto estaria aplo a afirmar se determinada patente é ébvia ou ndo,
bem como se o sey relatério estd suficientemente descrita, a0 passo
que os comandos que tratam dos requisitos novidade ¢ aplicacao in-
dustrial nada falam sobre tal especialisia? Qual deve ser o nivel téemi-
co desse personagem ficticio? Deve ele ser um espe{iaiista gxpoente
na area cientifica ou teenologica coberta pelo invento? Qual sena
entao a qualificagio necesséria de um perito para apurar, nos autos de
uma agio de nulidade, sc a patente sub judice carece, ou nao, desses
dois requisitos? Essas sio algumas das intrincadas questoes que pro-
curatemos zhordar a seguir.

3. O PERITO DO JUIZO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 13 E 24 pA
LPI, LEGALMENTE CAPAZ DE APURAR 08 REQUISITOS DE ATIVIDADE
INVENTIVA E SUFICIENCIA DESCRITIVA: O “TECNICO NO ASSUNTO”

Conforme é de amplo conhecimento, o ato administratvo do INPI de
concessao de patentes de invengio pode ser questionado Judicialmente,
através de aio de nulidade, nos termos dos artigos 56 ¢ 57 da LPL

Consoante estabelece o artigo 46 do mesmo diploma, é nula a pa-
tente concedida em contrariedade a quaisquer disposicdes da LPI,
de maneira que a decisio que decreta a nulidade de um privilégio
produz efeitos ex tunc, portanto retroagindo no tempo, afé a data
de seu depdsito perante o INPL

Em outras palavras, na hipétese de ficar demonstrada, cumulativa-
mente ou n3o, que certa patente carece de novidade, atividade in-
ventiva, aplicacio industrial e suficiéncia desciitiva, certo € que ela
nao deverd subsistir, J4 que, neste caso, estar-se-a diante de um mo-
nopélio injusto ¢ ilegal outorgado pelo Estado para algo que ndo ¢
passivel de qualquer protegiio e que ndo trard A socledade a ante-
riormente citada contraprestagio.

Estabelecidas essas importantes pmmiss.as, temos notado que em
aches em que se postula a nulidade de privilégios de invengdo, o
Poder Judiciérie normalmente tem optado par nomear como perito
do juizo “especialistas em patentes” apenas com conhecimentos
académicos na drea geral (ou grande area) coberta pelo 1nvento.
Via de regra, a justificativa empregada por nossos magistrados € a
de que como a maténa debatida nos autos ¢ eminentemente téeni-
ca ¢ diz respeito a validade de patentes de invencio, certo € que o
perilo do juizo merecera entio demonstrar possuir capacitagéo téc-
nica-profissional em propriedade industrial, vale dizer:
- detém conhecimentos da legislacio pertinente, bem como dos atos
normalives e resolucdes do INPI;
- sabe definir o gue sdo vences patentedvels e ndo patenteavels;
- sabe identificar precisamente o escopo de protecio de patentes de
NVEngao;
- conhece os elementos que integram as reivindicacbes de uma pa-
tente, sejam elas independentes ou nio, bem como a relacio de
depenééncia que existe entre e]as;

JITVA B SUFICIENCIA DESCRITRA - O PERT
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- esta suficientemente familiarizado com as formas de se identificar
0s documentos do estado da arte e comparé-los com a lecnologia
reivindicada, entre outros.

Pois bem, em tese, entendemos que o “especialista em patentes” do-
tado da gualificacio téenica-profissional relacionada acima, bem
como conhecimentos gerais sobre a drea tecnolégica coberta pelo in-
vento, a principio estaria apto a avaliar se determinada mvengio estd
ou néo antecipada pelos documentos do estado da arte, bem como a
fazer buscas em banco de dados a fim de apurar o quesito novidade.

A razio ¢ que a apuragio da novidade ¢ essencialmente conduzida
através da comparacio analftica de documentos (. e. as reivindica-
cdes da patente examinada e os documentos piblicos anterores ao
depésito do pedido), de maneira que alguém que preencha a quak-
ficacio nao exaustiva relacionada acima, em tese, terd condicoes de
conduzir uma pericia nos autos de uma agio de nulidade de patente
cuja causa de pedir seja exclusivamente a alegada falta de novidade.

Acontece gue, por tudo o que jé se disse neste t;‘abalho, estarmos con-
vencidos de que esse mesmo “especialista em patentes” estd longe de
atender & qualificacie que The ¢ exigida para apurar o grau de atw-
dade inventiva de um invento e dizer se o relatdrio da patente esta su-
fcientemente descrito, nos exatos termos dos artigos 13 e 24 da LPL

E que, conforme ja exposto, apenas — € tao-somente ~ um técnico
que demonstre possuir comprovada experiéncla prafica na drea es-
pecifica abrangida pelo privilégio é quem estd apto a dizer se o pro-
duto ou processo reivindicado era, ou nae, dbvio no momento em
que foi depositado, levando-se em consideracio todos os ensina-
mentos do cstado da arte.

E também esse mesmo técnico — e somente ele — quem poderé afirmar
se as informagbes fancadas no relatério descritivo da patente possibill-
tam que a Imvencao possa ser executada por um especialista da area.

Ora, ja se disse que nio foi por mero acase que o legtslador brasileiro,
seguindo toda uma tendéncia mundial, cuidou de tracar uma clara di-
ferenciagio entre a avaliagio dos requisitos novidade e aplicacio indus-
trial, de um lado, e atividade inventiva e suficiéneia descritiva, de outro.

Como j4 ivemos a oportunidade de abordar neste trabalho, tanto os
artigos 103 () e 112 dalei de patentes dos Fstados Unidos, os ar-
tigos 56 ¢ 83 da Convencdo Europeia de Patentes ¢ os artigos 27 e
29 do TRIPs, assim como os artigos 13 ¢ 24 da LPl brasileira
fazem expressa referéncia a figura juridica (e ficticia)} de um criico
no assunto, como sendo o dnico legalmente capaz de atestar a exis-
téncia, ou ndo, de atvidade inventiva e suficiéncia deseritiva,

E o motvo para 1580 & muito claro: somente um individuo com
comprovada expeniéncia profissional na exata area tecnolézica ou
cientifica coberta pelo invento ¢ quem terd plenas condictes de
aplicar, com a seguranca necessaria, os critérios ou lesles auxiliares
i avaliacio do grau de nio obviedade do privilégio, tal como ind-
cado nas Diretrizes de Exame de Patentes do INPL Afinal, ape-
nas ele estara apto a:
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- comparar dados em relagio ao estado da técnica que demonstrem
a superioridade da mvencio;

. identificar, com precisio, o problema téenico cuja solucio era neces-
sania ¢ deselada pela comunidade industrial ou clentifica e ao qual
a invencio veio a representar uma resposta a essa necessidade;

- esclarecer se a solucae propesta pelo privilégio 4 contrdna as avida-
des normais na mesma area técnica o clentifica, € se ele {vale dizer,
um Kcnico naquele assunto) néo teria pensado em segur o mesmo
caminho, tomando por base os ensinamentos existentes 3 €poca;

- informar se a invenco examinada realmente atingiu um sucesso
comercial em seu segmento industnal (sucesso esse que, como )i
visto, pode ser medido de diferentes formas): e

- n0 gue toca ao relatdrio descritivo, se todas as informacdes alt lan-
cadas sao o suficiente para que ele possa executar a tecnolegia
com perfeigéo.

Registre-se, por oportuno que é, que nio estamos menosprezando
aqui o trabatho come perito judicial de iécnico que também possua
atuacio académica em atividades de ensino ¢ pesquisa relacionadas
i exata drea em que se situa a invengao. No entanto, quer nos pa-
recer que o profissional que seja unicamente um tedrico, ndo tendo
jamals tido a experiéncia pratica, quotidiana, de implementar
NOVOS Processos ou pmdutos em unidades industrials, certamente
que ndo se torna o {écnico no assunto exigido pela lei. A experién-
cia profissional deve prevalecer sobre a meramente a tedrca.

Até porque, ressalte-se, embora a grade curricular de um curso univer-
sitério ou técnico preveja o cumprimento de determinadas disciphinas,
is quais sao atnbuidas diferentes cargas hordrias, 1sso no signihca
dizer que aguele que se graduou forcosamente adquinu os conhea-
mentos necessirios que o autorizem a avaliar o grau de Ao ohviedade
de uma tecnologia de uma drea ou sub-drea com a qual ele talvez tenha
tido apenas alguns contatos tedricos em seu curso de formacio.

Qulra consideracio que também se mostra oportuna neste trabalho
¢ o fato de ser bastante comum a nomeacéo de peritos que sejam ape-

ohea Farmaco 1
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nas formados em dreas tecnolégicas ou centificas que aparentemente
se relacionam com aguela abrangida pelo prvilégio examinade.
Apenas para eleitos de argumentagio, tomemos como exemplo fic-
ticto uma acdo na qual se requer a nulidade de uma patente que
cubra processos altamente especificos de farmacocinética,’ uma das
diversas Areas de Farmdcia, por suposta caréncia de atividade mven-
tiva e por scu relatorio padecer de suficiéncia deserttiva. A primet-
ra vista, poder-se-ia considerar como perito do juizo alguém com for-
macio académica em (Quimica, até mesmo com “especializacio em
patentes”. Acontece que, em nossa opiniao, esse exper! certamente
nio atenderd aos ditames e espinto dos artigos 13 ¢ 24 da LPI,
assim como do artigo 145 do Cédigo de Processo Cwil, sob pena
de tornar o exame pericial realizado nremediavelmente nulo.

Ao contrério, no exemplo proposto acima, ¢ imprescindivel que o
exame seja presidido por um individuo que comprove posswr co-
nhecimentos académicos em Farmacia ¢, sobretude — e 0 mais 1m-
portante —, experiéncia profissional em farmacocinética, a qual so-
mente poderd ser adquinda através de anos de trabatho em
laboratérios de pesquisa ou em indistrias farmacéuticas.

Em nossa opinidio, somente um individuo com essa formacdo aca-
démico-profissional ¢ quem podera ser qualificado como téenico no
assunfo e, portants, ser nomeado como perito do JiZ0 para apurar
se o ficticio privilégio de invencio ¢ nulo ou ndo, por supostamen-
te carecer de ativdade inventiva e suficiéncia descritiva,

Unm outro ponto que merece 1gual destaque é o de que um processo,
par exemplo, para a geracio de determinado produto quimico, no
necessariamente serd um processo exclusivamente quimico, pois é bas-
fante comum qgue as rc%vindicagées pretegidas também versem sobre
elementos notadamente mecanicos, consistinde, essencialmente, em se
estabelecer etapas para se €hegar aum determinado resultado ou efel-
to {no caso, mecanismos para 4 eblengéo de um p]‘oduto quimicn).

T < T . - .
Na hipotese ventilada acima, nae temos diwidas em afirmar que o
téenico no assunlo autorizado a apurar o grau de inventividade e es-

sostas farmacolducs,
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clarecer s¢ o relatorio dessa patente esta suficientemente descrito
devers ser um individuo (ou uma junta) especialista em processos
mecanicos relacionados a esse produto ¢ também em quimica, pois
o que foi reivindicado for um processo mecinico para se chegar a
um preduto guimico.

FEm outeas palavras, o que pretendemos demonstrar neste trabalho
¢ que, para efeitos de aferigio dos dois requisitos de patenteabili-
dade aqui analisados, é absolutamente imprescindivel que o yuizo
da acio de nulidade investigue a exata drea coberta pelo invento e
busque individuos com comprovada formagio académica e, princt
palmente, profissional nesse exato segmento, ¢ nio em conggéneres
a ele, Lembre-se que a exigéneia da lei ¢ de uma clareza solar: #e-
nico_no assunto!

Para tanto, reputamos como valides alguns critérios para se deter-
minar se um especialista de fato se encaixa na teleologia dos arti-
gos 13 ¢ 24 da LPI ¢, portanto, se pode presidir uma pericia em
aciio de nulidade com esse propdsito:

- a formagio académica do especialista ¢ a sua formagio comple-
mentar.” Nesse caso, deverd o juizo certificar-se de que a area
tedrica do candidato a perito é exatamente aquela coberta pelo -
vento a ser avaliade; ¢

- o nivel de experiéncia profissional de especialista no exato ramo
tecnolibgico out cientifico abrangido pela invencao, o qual deverd
levar em consideraciio os seguintes dados:

- desde quando trabalha na exata 4rea coberta pela patente (¢ im-
portante gue o candidato ainda esteja exercendo suas atividades
profissionais, assim mantendo-se familiarizado com as novas
técnicas);

- as empresas ot instituicdes nas guais trabalha-ou J trabalhou;

- as atividades profissionais desenvolvidas;

- 0s projetos importantes de que tenha participado;

- a produgiio bibliogrfica envolvendo o assunto;

- s cursos ministrados, coordenados ou supervisionados;

- 08 cursos de especializagio concluidos, entre outros.

L Aga,
que de fato o torna o

experitncts prafissional.

A G PERITO DO JUIZG U

A0 TECNICH NO ASSUNTD”

Convém sublinhar que a discussio sobre o perito do juizo como tc-
nico no assunto 3 foi objeto de pelo menos uma decisio judicial.
Teatouse do recurso de Agravo de Instrumento n’°
2007.02.01.000118-0, julgado pela 2* Turma Especializada em
Propriedade Industrial do Tribunal Regional Federal da 2* Re-
gido, no qual funcionou como relatora a desembargadora federal
Liliane Roriz. Nesta acio, ainda pendente de julgamento de mén-
to, cuja causa de pedir envolve a nalidade de uma patente por ale-
gada caréncia de atividade inventiva e sufiiéncia descritiva, o juizo
de primeira Instancia nomeou como perito um engenheiro mecanl-
co ¢ de produgio, ac passo que o privilégio sub judice envolve qua-
tro modalidades distintas de engenharia:” a de telecomunicagdes,
a de sistemas, a de computacdo e eletrénica.

Ao apreciar ¢ decidir o referido recurso e dar-lhe provimento, o degao
julgador fixou, ainda que timidamente (pois poderia ter enfrentando
com maior afinco a razio de a legislagio patentéria mundial ter pre-
visto a figura juridica do técnico o assunfo) o seguinte entendimento:
Ora, a especialidade do pesits nomeado diverge do ebjeto da perica
a ser realizada nos autos, o que se pode constatar afravés do exame das
sveas ¢ sub-dreas tipicamente afetas 4 engenharia de producaa, cons-
tante do site da Assaciacio Brasileira de Engenharia de Produgio.
(.)
Ademais, a realizacio de perfcia técnica por expert gue nao tem o ne-
cessirio conhecimento da drea avaliada dificulta e inviabiliza a solugio
da controvérsia, especialmente em questio como a presente, de alta
complexidade téemea.
()
Ante o exposto, dou provimento ao presente recurso para desconstituir
a nomeagio do perito nomeado e determinar a realizagio da perica
por uma junta composta de profissionais das dreas de engenharia de
telecomunicacdes, engenharia elétrica, engenharia de computagéo e
engertharia de sistemas, niio havendo necessidade de um profisstonal
para cada especialidade. (...)

Reputamos como correta 2 linha adotada nesse julgado, pois, em-
hora nio tenha explicitado a necessidade de correta interpretagao
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¢ aplicagio dos artigos 13 e 24 da LPI (o que faria dele um ver-
dadeire leading case em direito de patentes ne Brasil), o acordao
acerladamente ordenou que a pericia para avaliar o preenchimento
Jos referidos requisitos somente poderia ser realizada por técnicos
efetivamente nos assunios cobertos pela patente anulanda. Abriu-
se, ali, uma Importante porta para a plena satisfagio da regra ¢ da
teleologia dos mencionados comandos da LPL

E evidente que se a acio de nulidade também envolver os dois ou-
wos requisitos de patenteabilidade (3. e. novidade e aplicagao in-
Justrial), entio ¢ certo que a perfcia devera ser presidida por um
{écnico no assunto que também revna conhecimentos em proprie-
dade industrial. Nao sendo possivel 2 nomeagio de apenas um cx-
pert com essa qualificagio, entéo o juizo podera se valer da previ-
si0 do artigo 431-B do Cédige de Processo Civil e assim nomear
uma junta de peritos.

E, lembre-se, quando se fala em féenico no assunto, nio se estd co-
gitando de um alguém do quilate de Albert Einstemn. Até mesmo
porque o autor da teoria da relatividade chegou inclusive a atuar
como examinador de patentes ne escritono suigo, ocasiao em que
certamente teve de rebaixar aos niveis médios o seu incrivel conhe-
cimento cientifico.

Assim € que a técnico rio assunto de que tratam os requisitos da ati-
wdade inventiva e de suficéncia descritiva deve, necessarlamente,
ndo apenas ser um profissional graduado na especialidade coberta
pelo invento e deter os conhecimentos académicos comuns; mas,
acima de tudo, comprovar possuir a expenénda profissional média
de um engenheira, téenice ou cientista, bem como operar (e nao 3
i&-lo feito no passado, pois a ciéncla e a lecnologia estao em conti-
nua evolucio) na exata drea coberta pelo invento,

Finalmente, como consequéncia logica de tudo o que expusemos
alé agui, ousamos fazer a seguinte indagacho: estariam 0s examina-
dores das repartices oficiais de patentes (tal como o INPI) legal-
mente capacitados a avaliar a atividade inventiva e a suficiéncia
descritiva de inventos da mais variadas reas tecnolégicas e cienti-
ficas, mesmo nio demonstrande possuirem experiéncia profissional
nios respectivos segmentos (1. e., nao serem fécnicos no assunto, nos
termos dos comandos legais anleriormente invocados)?

ENCIA DESCRITIVA - O PERITO DORUEZO O

() ASSUNTOY

Na pratica, sabe-se que os examinadores dos escritorios de paten-
fes ndo possuem experiéncia profissional ou, ainda que a possuam
no momento em que ingressam no drgao, apés poucos anos cla fica
defasada, uma vez que o regime de dedicacio ntegral exigido dos
servidores das repartighes oficials torna impossivel que os examina-
dores mantenham-se ativos na inddstria. Até porque, como ja dito,
a ciéncia e a tecnologia estio em continua evolucio.

Ocorre que, ao nosso ver, néo se deve confundir o exame preli-
minar feito pela examinador do INPI com o exame necessaria-
mente completo ¢ minucioso que ¢ realizado nos avtos de uma
acio judicial. Entendemos que a apuracio preliminar pelo INP1
dos requisitos de privilegiabifidade tratados neste trabatho nao
viola os artigos legals anteriormente invocados, pois hd sempre
uma presuncio de veracidade em relacdo as informacbes subme-
tidas pelo inventor ou o titular do pedido de privilégio.

E o caso, par exemplo, da titularidade sobre o invento reivindi-
cado: ao receber e processar o pedido, o examinador ndo ques-
tiona se o depositante estd, ou ndo, legitimado a requerer para si
a exclusividade sobre aguele produto ou processo. Trata-se de
ama presungio prima facie de legitimidade, prevista no artigo

6", & da LPL

Note-se que essa mesma presuncio também abrange os elementos
retvindicados e as informagdes langadas no relatério descritivo: € k-
cito que o examinador, utilizando seus conhecimentos de exame de
patentes, presuma que o invento ndo 6 bvio para um tenica no as-
sunto e que as informagdes éenicas apresentadas sdo o suficiente
para autorizar um lécnico no assunto a executar o invento.

No entanto, caso o pedido de patente seja atacado por terceiros,
através da apresentaciio de subsidios técnicos ae exame {conforme
o artigo 31 da LPT), ou posteriormente, em uma discussio Judi-
cial, a0 argumento de que seu objeto careceria de avidade inven-
tiva e de suficiéncia descritiva, nascerd entdo a necessidade de um
técnico no assunto opinar sobre a questao, com o fim de se apu-
rar o preenchimento desses dols requisitos.

Parece-nos, inclusive, que seria de bom alvitre que J4 na esfera ad-
ministrativa o INPI se valesse de pareceres de técnicos no assunto
a0 decidir a respeito da procedéncia de subsidios apresentados por
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terceiros. Mas, ainda que assim ndo ccorra, o momento crucial em
gue essa intervengio do técnico no assunto devera obrigatoriamen-
te ocorrer serd no Ambito da discussdo judicial.

Com efeito, admite-se que, por razdes de economicidade e celen-
dade do procedimento administrative, por ocasido da concessio de
uma patente, que gera um direito de uso exclusivo apenas em tese
(i. e. até ser efetivamente exercido por seu titular), o exame seja
menos completo ou minucioso do que o novo exame a ser realiza-
do em um processo judicial, no qual se discutisd, em concreto, se
determinado individuo ou empresa deve efetivamente cessar a ex-
ploracio de um produto ou processo para o qual hd uma patente
concedida. A medida de constricio de uso, gue é consequéncia do
processe Judicial, tem efeitos muito mais drdsticos e imediatos do
que a concessio indevida de uma patente pelo INPL

Retornando ao exemplo anterior, quanto & legitimidade do reque-
rente da paiente, nossos tribunais conhecem imenso nimero de
casos em (ue a patente de uma iavencao de servigo (artigo 88 da
ILP1) foi indevidamente requerida por um empregado que, apds a
concessio, tenta obler ganhos indevidos de seu empregador. Trata-
se de evidente causa de nulidade da patente, mas esta somente ¢
passivel de reconhecimento pela via judicial.

) mesme ocorre guanto & nulidade por falta de atvidade mventiva
insuficiéneia descritiva, quando estas forem de tal natureza que depen-
dam do parecer de um técnico no assunto para serem reconhecidas.

4, CONCLUSAO

Diante de todas as consideracdes tecidas neste trabalho, estamos
convencidos de que as perfcias em agbes de nulidade de patentes
cujas causas de pedir envolvam, cumulativamente ou nao, a alega-
da auséncia de atvidade inventiva e suficiéncia descritiva dos rela-
t6rios nao tm trithado a teleologia dos artigos 13 ¢ 24 da LP,
pois 0s peritos nomeados ndo tém se encaixado com perfeicio na
figura ficticia do técnico no assunto.

O intuito deste artigo, portanto, ¢ fomentar uma maior reflexdo
sobre o tema, sobretudo esperando que futuras pericias em agoes

4

DESCRITIVA - 0 PERITO DO Julz0 Cow

NGO NG ASSENTE

de nulidade de patentes que tenham por objetivo avaliar o grau de
atividade inventiva e a suficiéncia descritiva de seus relatérios sejam
presididas por agueles que de fato retinam os reguisitos necessarios
que 08 quafiﬁquem como fécnicos no essunto.
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