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RESUMO

KELLER, Gabriel Muller Frazao. O técnico no assunto no exame de patentes de invengdo:
conceito, relevancia e aplicacdes praticas. 2023. 227 f. Dissertagdo (Mestrado em Direito) —
Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023.

O presente estudo tem por objetivo examinar a figura do técnico no assunto no sistema de
patentes de inven¢do no Brasil, buscando identificar seu conceito, sua relevancia e possiveis
aplicagdes praticas. Em primeiro lugar, analisa-se o chamado marco tedrico do técnico no
assunto, que examina a natureza juridica dessa figura, seu desenvolvimento historico, sua
funcdo no sistema de patentes de inveng¢ao, suas capacidades e seu conceito. Feita analise do
marco teorico, passa-se ao estudo do técnico no assunto no exame dos requisitos para concessao
de patentes de invencao. Em primeiro lugar, investigam-se as justificativas hermenéuticas para
a participagdo do técnico no assunto na analise dos requisitos legais de patenteabilidade. Em
seguida, analisam-se as condigdes e requisitos de patenteabilidade a luz dessa figura. Uma vez
concluida essa andlise, inicia-se estudo das possiveis aplicagdes praticas envolvendo o técnico
no assunto. A perspectiva examinada no presente trabalho € a da construcao concreta da figura
do técnico no assunto como passo preliminar no exame de patenteabilidade tanto administrativo
quanto judicial. Inicia-se com a andlise das justificativas tedricas e processuais para a
construcao concreta dessa figura, apds o que se concluird que a falta de construg¢do concreta do
técnico no assunto gera inseguranga juridica e poderia motivar, inclusive, a anulagdo de
decisdes envolvendo exame de requisitos legais de patenteabilidade. Diante desse cenario de
incerteza, buscam-se possiveis pontos de partida na experiéncia estrangeira envolvendo o
técnico no assunto, em especial na Alemanha, onde a construcgao concreta do técnico no assunto
¢ feita em agoOes judiciais. Em seguida, propde-se um conjunto de etapas para a construgao
concreta do técnico no assunto no ordenamento juridico brasileiro. Por fim, analisam-se os
desafios do técnico no assunto no sistema de patentes de invengao.

Palavras-chave: Técnico no assunto; patentes de invencdo; requisitos de patenteabilidade;
diretrizes de exame do INPI; construgao concreta.



ABSTRACT

KELLER, Gabriel Muller Frazao. The person with ordinary skill in the art in the examination
of utility patents: concept, relevance and practical uses. 2023. 227 f. Dissertagcdo (Mestrado em
Direito) — Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,
2023.

The present study aims to examine the person skilled in the art in the utility patent system in
Brazil, seeking to identify its concept, its relevance and possible practical applications. First,
we analyze the so-called theoretical framework of the person skilled in the art, which examines
the legal nature of this figure, its historical development, its function in the invention patent
system, its capabilities and its concept. Once the theoretical framework has been analyzed, the
following study comprises the person skilled in the art in the examination of the patentability
requirements. First, the hermeneutic justifications for the participation of the person skilled in
the art in the analysis of the legal assumptions of patentability are investigated. Then, the
conditions and requirements for patentability are analyzed in the light of this figure. Once this
analysis is concluded, a study of the possible practical applications involving the technician on
the subject begins. The perspective examined in this paper is the concrete interpretation of the
figure of the person skilled in the art as a preliminary step in both administrative and judicial
patentability examination. It begins with the analysis of the theoretical and procedural
justifications for the concrete construction of this figure, after which it will be concluded that
the lack of concrete construction of the expert on the subject generates legal uncertainty and
could motivate, even, the annulment of decisions involving the examination of legal
assumptions of patentability. Given this scenario of uncertainty, possible starting points are
sought in the foreign experience involving the technician on the subject, especially in Germany,
where the concrete interpretation of the technician on the subject is made in lawsuits. Next, a
set of steps is proposed for the concrete construction of the expert on the subject in the Brazilian
legal system. Finally, the challenges of the person skilled in the art are analyzed in the invention
patent system.

Keywords: person skilled in the art; utility patents; patentability requirements;
examination guidelines; concrete interpretation.



ZUSAMMENFASSUNG

KELLER, Gabriel Muller Frazdo. O técnico no assunto no exame de patentes de inven¢do:
conceito, relevancia e aplicagdes praticas. 2023. 227 f. Dissertacdo (Mestrado em Direito) —
Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023.

Die vorliegende Studie zielt darauf ab, die Figur des Fachmanns im Gegenstand des
brasilianischen Erfindungspatentsystems zu untersuchen und ihr Konzept, ihre Bedeutung und
ihre moglichen praktischen Anwendungen zu ermitteln. Zunédchst wird der sogenannte
theoretische Rahmen des Fachmanns im Fachgebiet analysiert, der die Rechtsnatur dieser Figur,
ihre historische Entwicklung, ihre Funktion im Patentsystem, ihre Moglichkeiten und ihr
Konzept untersucht. Nach der Analyse des theoretischen Rahmens gehen wir zur Untersuchung
des Technikers im Fach bei der Priifung der Voraussetzungen fiir die Erteilung von
Erfindungspatenten {iber. Zunidchst werden die hermeneutischen Begriindungen fiir die
Beteiligung des Fachmanns bei der Analyse der rechtlichen Voraussetzungen der
Patentierbarkeit untersucht. AnschlieBend werden die Bedingungen und Voraussetzungen der
Patentierbarkeit im Lichte dieser Abbildung analysiert. Nach Abschluss dieser Analyse wird
mit der Untersuchung der praktischen Anwendungsmdglichkeiten unter Einbeziehung des
Fachmanns begonnen. Die in dieser Arbeit untersuchte Perspektive ist die konkrete
Konstruktion der Figur des Fachmanns als Vorstufe zur Priifung der Patentierbarkeit sowohl
auf administrativer als auch auf gerichtlicher Ebene. Es beginnt mit der Analyse der
theoretischen und verfahrenstechnischen Begriindungen fiir die konkrete Konstruktion dieser
Figur, nach dem es wird der Schluss gezogen werden, dass das Fehlen der konkreten
Konstruktion des Sachverstindigen auf dem Gebiet erzeugt Rechtsunsicherheit und konnte
motivieren, einschlieBlich der Nichtigerkldrung von Entscheidungen, die die Priifung der
rechtlichen Voraussetzungen der Patentierbarkeit. In Anbetracht dieses Szenarios der
Unsicherheit werden mogliche Ansatzpunkte in den ausldndischen Erfahrungen mit dem
Fachmann gesucht, insbesondere in Deutschland, wo die konkrete Konstruktion des Fachmanns
in Prozessen erfolgt. AnschlieBend wird eine Reihe von Schritten fiir die konkrete Konstruktion
des Fachmanns im brasilianischen Rechtssystem vorgeschlagen. SchlieBlich werden die
Herausforderungen fiir den Fachmann im System der Erfindungspatente analysiert.

Schliisselworter: fachmann; patent; patentierbarkeit;
rechtlinien fiir die priifung; konkrete auslegung.



RESUME

KELLER, Gabriel Muller Frazdo. O técnico no assunto no exame de patentes de inven¢do:
conceito, relevancia e aplicagdes praticas. 2023. 227 f. Dissertacdo (Mestrado em Direito) —
Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023.

La présente étude a pour objet d'examiner la figure du technicien dans la matiere dans le systéme
des brevets d'invention au Brésil, en cherchant a identifier son concept, sa pertinence et ses
possibles applications pratiques. Dans un premier temps, nous analysons le cadre théorique du
technicien en la matiere, qui examine la nature juridique de cette figure, son évolution
historique, sa fonction dans le systéme des brevets d'invention, ses capacités et son concept.
Apres l'analyse du cadre théorique, nous passons a 1'étude du technicien en la matiere dans
I'examen des conditions de délivrance des brevets d'invention. Tout d'abord, on étudie les
justifications herméneutiques de la participation de 1'homme du métier dans l'analyse des
hypotheses juridiques de la brevetabilité. Ensuite, les conditions et exigences de la brevetabilité
sont analysées a la lumiére de cette figure. Une fois cette analyse terminée, I'é¢tude des
applications pratiques possibles impliquant 1'homme du métier commence. La perspective
examinée dans cet ouvrage est la construction concréte de la figure de I'homme du métier
comme étape préliminaire a I'examen de la brevetabilité tant administrative que judiciaire. Il
commence par l'analyse des justifications théoriques et procédurales de la construction concrete
de cette figure, aprés quoi il sera conclu que le manque de construction concréte de I'expert en
la matiere génere une incertitude juridique et pourrait motiver, notamment l'annulation des
décisions impliquant l'examen des hypothéses juridiques de la brevetabilité. Face a ce scénario
d'incertitude, des points de départ possibles sont recherchés dans l'expérience étrangere
impliquant le technicien en la matiére, notamment en Allemagne, ou la construction concréte
du technicien en la matiere se fait dans les proces. Ensuite, une série d'étapes est proposée pour
la construction concrete de l'expert en la matiére dans le systeéme juridique brésilien. Enfin, les
défis du technicien en la maticre sont analysés dans le systéme des brevets d'invention.

Mots-clés: Homme du métier; brevets d’invention; brevetabilité;
directives relatives a I’examen; interpretation concrete.
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INTRODUCAO

O presente trabalho tem por objetivo examinar a figura do técnico no assunto no sistema
de patentes de invencdo. Parte-se de uma motivagdo simples: faltam estudos dedicados
exclusivamente a essa figura. Em geral, as fontes bibliograficas que estudam as patentes de
inven¢dao mencionam o técnico no assunto € abordam a sua importancia, mas ainda ndo ha um
estudo dedicado exclusivamente a ele. Da mesma forma, observam-se poucas discussdes sobre
essa figura em fontes de conhecimento alternativas, tais como blogs juridicos ou redes sociais.

Para atender a essa necessidade, deve-se, antes, trazer uma breve contextualizagdo. O
dia 25 de agosto de 1828 marca a primeira vez que o técnico no assunto foi mencionado como
um possivel parametro de afericdo de patenteabilidade no Brasil. Nessa época, o Senado
discutia a modificagdo do Alvara de 1809, primeira lei de patentes em territério ainda colonial
brasileiro, e que veio a ser substituido pela Lei de 28 de agosto de 1830. Apesar da meng¢ao na
sessdo legislativa, a figura do técnico no assunto ndo veio a integrar a nova lei de patentes,
tendo ganhado for¢a normativa apenas na Lei n® 3.129, de 14 de outubro de 1882.

Na dita sessdo de 25 de agosto de 1828, o senador José da Silva Lisboa, que ficou
conhecido como o Visconde de Cairu, propds que o relatorio descritivo de um pedido de patente
fosse tal que “habilite a qualquer pessoa perita na arte ou sciencia respectiva a fazer, compor e
usar da descoberta” (LISBOA, 1999), fazendo uma clara referéncia ao texto legal do Patent Act
de 1793 dos Estados Unidos da América!. Para Cairu, a inspiragdo para a industrializagdo
brasileira deveria ser encontrada na tradi¢do anglo-saxonica, mas cum grano salis.

Deve-se esclarecer que as Observagoes sobre a Franqueza da Industria e
Estabelecimento de Fabricas no Brasil de Visconde de Cairu nao propunham uma copia
impensada do sistema inglés e norte-americano, mas uma adaptagdo do sistema la bem-
sucedido para as areas mais uteis ao Brasil que, na sua visdo, eram a agricultura, exportagdo e
navegagdo. Foi com o objetivo de inovar o ordenamento juridico brasileiro que o senador

apresentou a figura do técnico no assunto aos seus colegas. Sua proposta infelizmente nao foi

1O Patent Act de 1793 foi a segunda lei de patentes dos Estados Unidos da América. A lei dizia que o depositante
de uma patente deveria: “deliver a written description of his invention, and of the manner of using, or process of
compounding the same, in such full, clear and exact terms, as to distinguish the same from all other things before
known, and to enable any person skilled in the art or science, of which it is a branch, or with which it is most
nearly connected, to make, compound, and use the same”. Em tradugfo livre, “submeter uma descrigdo escrita
da sua inveng¢do e da maneira de uso ou processo de composicao dela, em termos completos, claros e exatos, de
forma a diferencia-la de todas as outras coisas antes conhecidas e para capacitar qualquer pessoa habilidosa na
arte ou na ciéncia, da qual seja um ramo, ou com a qual seja mais proximamente conectada, para fazer, compor
e usa-la”.
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acolhida, na Lei de 1830, mas o técnico no assunto veio a integrar o ordenamento juridico anos
mais tarde, na Lei n° 3.129, de 14 de outubro de 1882.

Atualmente a figura esté prevista na Lei n® 9.279/1996, que regula direitos e obrigacdes
relativos a propriedade industrial. Essa fonte normativa determina que uma inveng¢ao possui
atividade inventiva quando ndo decorre de maneira evidente ou 6bvia para um técnico no
assunto. De igual maneira, a Lei da Propriedade Industrial (LPI) também estabelece que o
relatorio descritivo de um pedido de patente deve descrever clara e suficientemente seu objeto
para possibilitar sua realizagdo por um técnico no assunto. Sem o atendimento a esses € outros
requisitos também contidos na referida lei, uma invencdo nao pode ser protegida por uma carta-
patente concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Dito de outra forma, a legislagdo expressa duas exigéncias que devem ser aferidas pelo
intérprete mediante o recurso a uma figura chamada de técnico no assunto. A atividade
interpretativa, a toda evidéncia, parece simples. Por um lado, deve-se buscar identificar se uma
tecnologia seria evidente ou Obvia para um técnico no assunto. Por outro, examina-se o relatorio
descritivo da patente e verifica-se se ha ensinamentos suficientes para que esse técnico no
assunto reproduza a inveng¢do. Bastaria, assim, buscar a defini¢do legal de técnico no assunto
para que o intérprete pudesse verificar a obviedade e a suficiéncia descritiva da tecnologia.

No entanto, isso ndo sera possivel e nesse ponto encontra-se a Origem da Tragédia®
(NIETZSCHE, 2008) da figura do técnico no assunto. Em nenhum dos duzentos e quarenta e
quatro artigos da Lei da Propriedade Industrial, hd qualquer defini¢do sobre o que seria esse
“técnico no assunto”. Ora, o intérprete ndo tem instrumentos para realizar a tarefa de examinar
a atividade inventiva e a sufici€ncia descritiva sem saber a partir de qual perspectiva deve fazé-
lo. H4, portanto, uma incongruéncia logica na Lei da Propriedade Industrial que parece
contaminar o sistema de patentes de inven¢ao como um todo.

Em sintese, a normativa posta pela LPI ndo permite que se saiba se o requisito de
atividade inventiva e a condi¢ao de suficiéncia descritiva estao sendo adequadamente aplicados,
isto ¢, se estdo sendo examinados na perspectiva de um técnico no assunto. E nisso que reside
a relevancia pratica deste estudo, uma vez que ndo ¢ possivel saber se as decisdes
administrativas e judiciais estdo corretas ou equivocadas. Como ndo se sabe quem € o técnico

no assunto, nao € possivel afirmar com certeza se (i) atos administrativos de concessdao de

2 A Origem da Tragédia ¢ o primeiro livro de Friedrich Nietzsche, no qual o filosofo discute majoritariamente os
chamados espiritos apolineo e dionisiaco na arte com o objetivo de identificar as origens das tragédias gregas
classicas. O leitor jurista certamente se recordara da tragédia Antigona, de Sofocles, ainda lida nos cursos de
Direito atuais.
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patentes anulados deveriam realmente ter sido anulados; (ii) patentes concedidas deveriam ter
sido realmente concedidas; e (iii) se os pedidos de patente rejeitados pelo INPI deveriam ter
sido realmente rejeitados.

O questionamento ndo pretende arrasar o sistema de patentes de invencao no Brasil. Tao
simplesmente, o presente trabalho pretenderd demonstrar que ndo se sabe se as decisdes
envolvendo a aplicacdo dos requisitos legais de patenteabilidade estdo corretas sem que se
defina e construa concretamente a figura do técnico no assunto.

Busca-se, portanto, evidenciar uma grave insegurancga juridica no sistema de patentes
de invencao, que decorre de problemas de ordem ldgica, sist€émica e juridico-processual. Se,
por exemplo, a ndo-obviedade de determinada invencado ¢ aferida aos olhos de um técnico no
assunto, € preciso, como pressuposto 16gico, definir o que ou quem seria esse técnico. De igual
maneira, a suficiéncia ou nao da descri¢ao contida no relatorio descritivo ¢ verificada por um
técnico no assunto; sem defini-lo, ndo ha como saber se a descricao € suficiente ou nao.

Do ponto de vista sist€émico, mostrar-se-a que a figura do técnico no assunto deve atuar
como filtro de todos os requisitos de patenteabilidade, nao se limitando aos requisitos em que
sua participacdo foi expressamente prevista na Lei n° 9.279/1996, quais sejam, atividade
inventiva e suficiéncia descritiva. Deixar de construi-lo concretamente ndo afeta apenas tais
requisitos (o que seria suficiente para um risco sistémico), mas todo o sistema de patentes de
invencao.

No ambito juridico-processual, a aplicagdo genérica da figura do técnico no assunto,
sem sua devida concretizacdo, tem por consequéncia a falta de fundamentacdo da decisdo, seja
administrativa ou judicial. A indicagdo de que uma tecnologia decorre de maneira 0bvia para
um técnico no assunto ¢ mera reproducao do texto normativo previsto no artigo 13 da LPI. Ou
seja, tal afirmativa poderia ser utilizada em qualquer outra decisdo, ndo se explicando o motivo
concreto de sua incidéncia ao caso. O risco de uma abordagem como essa ¢ a nulidade da
decisdo, dado que ndo esta fundamentada.

A metodologia adotada compreendeu a analise dedutiva-indutiva, mediante o estudo de
(1) livros, artigos e textos curtos disponiveis na internet e (ii) textos normativos brasileiros e
estrangeiros, atuais ou historicos. As linguas estrangeiras consultadas foram inglés, espanhol,
alemao e francés em razao da incapacidade (temporaria) deste autor a leitura de outros idiomas.
Ao fim do trabalho, também se utilizou da metodologia empirica com o objetivo de inferir
critérios de construcdo concreta do técnico no assunto nos Estados Unidos, no Escritério
Europeu de Patentes (EPO) e Alemanha, escolhidos pela sua relevancia no sistema de patentes

internacional, mas também em razao da capacidade de leitura.
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Apesar da auséncia de obras dedicadas exclusivamente ao técnico no assunto, os
trabalhos mais relevantes para este estudo foram: (i) a obra coletiva de Denis Borges Barbosa,
Rodrigo Souto Maior e Carolina Tinoco Ramos sobre o contributo minimo na propriedade
intelectual; (i1) os comentarios de Douglas Gabriel Domingues a LPI; (iii) o livro de Balmes
Vega Garcia; (iv) a Estrutura dos sistemas de patentes e de marcas de Nuno de Carvalho; e (v)
os comentarios de Pedro Marcos Nunes Barbosa e Denis Borges Barbosa ao Codigo da
Propriedade Industrial.

Para o estudo dessas questdes, propde-se uma investigagdo em quatro frentes. A
primeira delas busca reunir o que se denominou o marco teorico do técnico no assunto (se¢ao
1). Comega-se pela a analise da sua natureza juridica (item 1.1). A segunda etapa serd a
investigacao das origens historicas dessa figura no sistema de patentes de invengao (item 1.2).
Com esse esfor¢o, busca-se compreender como o técnico no assunto surgiu como um parametro
de afericao de requisitos de patenteabilidade.

Em terceiro lugar, deve-se analisar qual o papel que o técnico no assunto desempenha
no sistema de patentes de invengado (item 1.3). Ainda na sistematizagao tedrica do técnico no
assunto, serdo examinadas suas caracteristicas e capacidades (item 1.4).

Como ultima etapa na elabora¢d@o de um marco tedrico do técnico no assunto, reunem-
se as conclusdes dos itens precedentes para a proposi¢ao, sem pretensao, de um conceito de
técnico no assunto (item 1.5). Esse breve subcapitulo sistematiza os diferentes pontos de vista
analisados nas abordagens dos subcapitulos anteriores para extrair um significado em comum.

A segunda frente do presente estudo destina-se a uma investigagdo hermenéutica do
técnico no assunto (secdo 2). Como primeira etapa nessa frente, sera feita uma justificativa
tedrica sobre a atuagdo dessa figura no exame de patenteabilidade (item 2.1). A segunda e
terceira etapas contam com a analise dos requisitos legais de patenteabilidade a luz do técnico
no assunto (itens 2.2 e 2.3). Como substrato tedrico dessa analise, serdo utilizadas as Diretrizes
de Exame do INPI em vigor, estabelecidas pelas Resolugdes n°® 124/2013 e n°® 169/2016.

Feita essa analise, passa-se a terceira frente de estudo, na qual toma-se a missao de
propor uma alternativa pratica para solu¢do para o problema de inseguranca juridica
mencionado na presente introducdo. Em uma primeira etapa, apresentam-se as justificativas
tedricas e processuais para a proposicao, a partir das quais se concluira pela necessidade de
construir concretamente a figura do técnico no assunto (item 3.1).

Na segunda etapa desse capitulo, buscam-se sugestdes nos Estados Unidos, no
Escritorio Europeu de Patentes e na Alemanha, a partir da citada metodologia empirica (item

3.2). Ao fim dessa frente, propde-se um conjunto de etapas organizadas, sem qualquer pretensao
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exaustiva, para a construcao concreta do técnico no assunto no sistema de patentes de invencao
brasileiro (item 3.3).

O estudo conduzido no presente trabalho, embora possa parecer arrojado, nao pretende
oferecer a Unica solucdo possivel para o problema de inseguranca juridica identificado. O
objetivo desta investigacdo, dessa forma, ¢ contribuir para o desenvolvimento das discussdes
no sistema de patentes de inven¢do no Brasil e, talvez, permitir o levantamento do véu da ilusdo?

que hoje parece encobrir a figura do técnico no assunto.

3 “E Maya ¢ o véu da ilusdo, que, ao cobrir os olhos dos mortais, Ihes faz ver um mundo que ndo se pode dizer se
existe ou ndo existe, um mundo que se assemelha a um sonho, a radiacao do sol sobre a areia, onde, de longe, o
viajante acredita ver uma toalha de 4gua, ou ainda a uma corda atirada por terra, que ele toma por uma serpente.”
(SCHOPENHAUER, 2011, p. 14).
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1 MARCO TEORICO DO TECNICO NO ASSUNTO

A expressao técnico no assunto ¢ frequentemente utilizada nas questdes administrativas
e judiciais envolvendo patentes de invengao. Ainda assim, persistem duvidas tedricas e praticas
sobre essa figura juridica, pelo que ha espago para uma investigagdo aprofundada.

E preciso reconhecer que a Lei da Propriedade Industrial (LPI), a Lei n® 9.279/1996,
nao trouxe uma defini¢do de técnico no assunto. Apesar dessa falta, a legislagdo conferiu papel
crucial a essa figura juridica no exame de patentes de invencdo. A LPI determina que uma
invencao possui atividade inventiva quando ndo decorrer de maneira evidente ou dbvia para
um técnico no assunto.* Da mesma forma, um relatéorio descritivo de um pedido de patente ou
patente descreve a invencao de maneira clara e suficiente quando possibilita sua realizacao por
técnico no assunto.

O primeiro passo no seu estudo deve compreender uma andlise tedrica acerca da sua
natureza juridica, do seu desenvolvimento historico, da sua fun¢do no exame de patentes de
invengao, das suas caracteristicas e do seu conceito. Em primeiro lugar, ¢ necessario examinar
a natureza juridica do técnico no assunto, passando pelo exame do seu panorama normativo e
pela comparacdo com outras figuras previstas no ordenamento juridico (item 2.1).

Uma segunda questao igualmente relevante ¢ o estudo do desenvolvimento historico do
técnico no assunto, isto €, como ele surgiu no mundo € como chegou ao ordenamento patrio
(item 2.2). Em terceiro lugar, ¢ preciso entender quais funcdes ele exerce no sistema de patentes
de invengio, ou seja, para que ele serve (BOBBIO, 2007, p. 53-54). 3 A quarta etapa consiste
no exame das caracteristicas do técnico no assunto, o que compreende uma andlise do que ele
deve ser capaz de fazer, como deve reagir frente aos ensinamentos anteriores 4 invengdo® e se
ele ¢ capaz de formar grupos.

Ao fim, sintetizam-se as conclusdes obtidas nas quatro analises mencionadas para a

formulagao de um conceito de técnico no assunto. Conceituar consiste em identificar a natureza

4 A atividade inventiva € um requisito de patenteabilidade previsto no artigo 13 da LPI e é particularmente sensivel
porque envolve um juizo subjetivo, o qual deve ser combativo. No ponto, veja-se: “Essa indicagdo de
subjetividade feita pela lei, entretanto, ndo pode ser apta a tornar absolutamente subjetiva a andlise técnica, visto
que ela pode e deve ser feita da forma mais objetiva possivel, considerando sempre o nivel exigido pela natureza
dainven¢do.” (ALMEIDA, 2014, p. 61). No mesmo sentido: “Aspecto importante é que a apreciagdo da atividade
inventiva deve ser efetuada de maneira objetiva, descartando tudo o que ndo seja real, como fatores subjetivos e
arbitrarios” (GARCIA, 2005, p. 34).

5 No mesmo sentido, veja-se Execucdo pelo equivalente (REGIS, 2022).

¢ Uma patente s6 ¢ concedida quando a tecnologia reivindicada se diferenciar suficientemente das revelagdes
anteriores, que sdo chamadas em conjunto de estado da técnica. O estado da técnica compreende “[...] todas as
informagdes tornadas acessiveis ao publico antes da data de deposito do pedido de patente, por descrigdo escrita
ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior.” (BARBOSA, 2019, t. 2, p. 1159-1160).
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de determinado objeto (ALEXY, 2007, p. 90) para que seja possivel expressar seu sentido
completo e seus limites, alcangando-se uma defini¢do adequada’.

A andlise ora proposta baseia-se na decomposi¢ao do técnico no assunto em seus
elementos mais basicos para distingui-lo de outros institutos e fatos juridicos®. O marco tedrico
contribuird ndo so para a compreensao teodrica do técnico no assunto no sistema de patentes de
invencdo, mas também para sua aplicacdo adequada na solugdo de casos concretos na esfera

administrativa e judicial envolvendo patentes de invengao.

1.1 A natureza juridica do técnico no assunto

Estudar a natureza juridica de uma figura juridica parece uma etapa adequada para se
iniciar o desenvolvimento de seu marco tedrico seguindo uma leitura dogmadtica do Direito
como ciéncia (FERRAZ JUNIOR, 2018, p. 89; LARENZ, 2019, p. 10). Tal tarefa se insere no
contexto de estruturar e categorizar os diferentes fatos juridicos. Essa estruturacdo ¢ feita a
partir de uma dualidade ou binaridade, em que se identifica, por exemplo, se determinado fato
juridico é idéntico ou ndo a outro, o que é proprio da ciéncia dogmatica do direito.’

Em um enfoque estrutural do Direito, parece adequado categorizar os diversos fatos
juridicos com o objetivo de sistematizar, interpretar e direcionar o direito posto no exercicio da

missdo de solucionar os conflitos sociais.'® Assim, a identifica¢do da natureza juridica de uma

7 “Definir, como a propria expressio indica, deve significar apenas, em sentido proprio, expor o conceito completo
de uma coisa, originariamente, no interior de seus limites.” (KANT, 2015, p. 539).

8 “Desde un punto de vista intuitivo, analizar algo es descomponerlo en sus elementos basicos. [...] La idea bésica
consiste en tomar una idea y dividirla en sus componentes, propriedades o elementos mas fundamentales. [...]
El método de este tipo de analisis resulta, prima facie, simple: distinguir, distinguir, siempre distinguir.”
(BOUVIER; GAIDO; BRIGIDO, 2007, p. 28-29). Em tradugdo livre: “De um ponto de vista intuitivo, analisar
algo € decompd-lo em seus elementos basicos [...] A ideia basica consiste em tomar uma ideia e dividi-la em
seus componentes, propriedades ou elementos mais fundamentais. [...] O método desse tipo de analise resulta,
prima facie, simples: distinguir, distinguir, sempre distinguir”.

% “A ciéncia dogmatica do direito constroi-se, assim, como um processo de subsungdo dominada por um
esquematismo bindrio, que reduz os objetos juridicos a duas possibilidades: ou se trata disso ou se trata daquilo,
construindo-se enormes redes paralelas de segdes. A busca, para cada ente juridico, de sua natureza — e esta ¢ a
preocupacdo com a natureza juridica dos institutos, dos regimes juridicos etc. — pressupde uma atividade tedrica
desse tipo, na qual os fenomenos ou sdo de direito ptablico ou de direito privado, um direito qualquer ou é real
ou ¢ pessoal, assim como uma sociedade ou ¢ comercial ou ¢ civil, sendo as eventuais incongruéncias ou tratadas
como excecdes (natureza hibrida) ou contornadas por ficgdes.” (FERRAZ JUNIOR, 2018, p. 89).

10 “podemos dizer, nesse sentido, que a ciéncia dogmatica do direito costuma encarar seu objeto, o direito posto e
dado previamente, como um conjunto compacto de normas, instituigdes ¢ decisdes que lhe compete sistematizar,
interpretar e direcionar, tendo em vista uma tarefa pratica de solugdo de possiveis conflitos que ocorram
socialmente. O jurista contemporaneo preocupa-se, assim, com o direito que ele postula ser um todo coerente,
relativamente preciso em suas determinagdes, orientado para uma ordem finalista, que protege a todos
indistintamente.” (FERRAZ JUNIOR, 2018, p. 8§9-90).



24

figura propde um estudo de classificag@o e categorizacdo a posteriori, isto ¢, apOs a existéncia
e vigéncia da fonte normativa.

O exame da natureza juridica de um fato juridico pretende “situa-lo de maneira precisa
no sistema juridico a que pertence” (POMPEU, 1980, p. 1) e identificar as normas que o
disciplinam!'!. Para uma figura ligada a propriedade intelectual, a justificativa para o exame de
sua natureza juridica pode ser encontrada nas palavras de Jodo da Gama Cerqueira. Diz o autor
classico que a natureza juridica influencia na interpretacao e na aplicagcdo das normas juridicas,
nao sendo “ociosa e destituida de interesse pratico”, tampouco “mera questdo de palavras”
(CERQUEIRA, 2010, p. 47-48).

O autor cita aqueles que sustentam a inutilidade da investigacdo da natureza juridica dos
direitos relativos a propriedade intelectual (CERQUEIRA, 2010, p. 47). Para essa corrente, a
defini¢dao dessa natureza nao afetaria o contetido e a extensdo dos direitos. Na opinido critica
de Gama Cerqueira, no que é acompanhado por Dias'?, a determinagdo da natureza juridica
permite uma regulamentagdo, interpretacdo e aplica¢do adequadas.'?

A reflexao proposta pelos autores pode ser extrapolada para o exame da natureza
juridica do técnico no assunto. Nao se trata aqui de mera discussdo de nomenclatura, mas de
buscar uma terminologia cientifica exata e rigorosa (CERQUEIRA, 2010, p. 47) que seja capaz
de contribuir para a interpretacao adequada dessa figura nas decisdoes administrativas e judiciais
envolvendo patentes de invengdo.'

Para que se possa compreender a necessidade dessa investigacdo, aponta-se que as

discussdes envolvendo patentes de invengdo sdo baseadas em fatos altamente técnicos'>, que

“Em geral, a natureza juridica de uma situagdo é dada pelas normas que a disciplinam.” (FERRAZ JUNIOR,
2018, p. 150).

12 “Ndo obstante este entendimento, é reconhecido na doutrina dos direitos civis que definir a natureza desses
direitos intelectuais ndo ¢ matéria puramente académica, na medida em que a natureza juridica releva a maneira
de relacionamento entre as pessoas e as coisas ou bens juridicos envolvidos, bem como possibilita uma
interpretagdo adequada de regras em discussdes e uma clareza na aplicagdo analdgica de outras leis, que regem
direitos afins.” (DIAS, 2008, p. 179).

13¢A interpretacdo e a aplicacdo da lei dependem, sem diivida, do exato conhecimento da natureza do direito em
causa” (CERQUEIRA, 2010, p. 47).

“Na solugdo de casos concretos, a interpretagio demanda uma atividade em dois planos. Em primeiro lugar, o
intérprete deve organizar fatos que ja aconteceram em uma ordem especifica com a finalidade de serem
subsumidos a norma aplicavel. A primeira etapa da interpretacdo, assim, envolve a enunciacdo dos eventos
faticos de maneira que possam ser apreciados juridicamente. Apos essa tarefa, o intérprete buscara aplicar a
norma para dar significacdo juridica aos fatos que foram organizados previamente por ele. Nesse sentido, veja-
se Larenz (2019, p. 391, 439).

15 “Determining whether a claimed invention would have been nonobvious to a person of ordinary skill in the art
is a highly fact-intensive analysis, with many factors to be considered in reaching a legal conclusion as to whether
the claimed invention satisfies the requirements of 35 U.S.C. §103.” (PEREIRA; KUNIN, 2015). Em tradugédo
livre, “Determinar se uma invengdo reivindicada teria sido ndo-o6bvia para um técnico no assunto ¢ uma analise
altamente baseada em fatos, com varios fatores a serem considerados para alcangar uma concluséo juridica sobre
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depende de uma prévia andlise por um especialista na area da tecnologia reivindicada. O
entendimento equivocado pelo especialista técnico, seja examinador do INPI ou perito judicial,
levara a uma aplicacao normativa equivocada.

Da mesma forma, a visdo equivocada do intérprete juridico sobre essa figura podera
macular a decisdo sobre preenchimento ou ndo dos requisitos legais de patenteabilidade. Tanto
especialistas técnicos quanto juristas estdo inevitavelmente propensos ao chamado viés
retrospectivo, mais conhecido na expressdo em inglés hindsight bias'®. Esse fendmeno é uma
manifestagdo da racionalidade limitada de todo ser humano e que ressalta a nossa incapacidade
de julgar eventos ocorridos no passado ser sermos influenciados pelos resultados futuros'”.

A atividade interpretativa envolvendo a figura do técnico no assunto, portanto, ¢
dramatica. Diante dessa incerteza, justifica-se identificar sua natureza juridica. Nessa tarefa
devem-se identificar as normas aplicaveis a essa figura (FERRAZ JUNIOR, 2018, p. 150) e
dar-lhe sentido preciso e exato, de modo a possibilitar a “interpretagdo e a aplicagdo da lei”
(CERQUEIRA, 2010, t. 1, p. 47), bem como ‘“‘situa-lo de maneira precisa no sistema juridico a
que pertence” (POMPEU, 1980, p. 1) (item 1.1.1).

Em seguida, compara-se o técnico no assunto com figuras juridicas que lhe sdo
semelhantes em outras areas do direito, especialmente, direito civil, empresarial, penal e
administrativo (item 1.1.2). Por fim, adentra-se especificamente a analise da natureza juridica

propriamente dita dessa figura (item 1.1.3).

1.1.1 O panorama normativo do técnico no assunto para as patentes de invencio

se a invengao satisfaz os requisitos do 35 U.S.C. §103.” De igual maneira: “In this sense, patent law is inherently
technology-specific, in essence offering different and fact-sensitive standards of disclosure and obviousness for
different technologies.” (BURK; LEMLEY, 2002). Em tradugdo livre, “Nesse sentido, o direito de patentes ¢é
inerentemente dependente da tecnologia em discussdo, em esséncia, oferecendo padrdes diferentes e sensiveis
aos fatos de suficiéncia descritiva e de atividade inventiva para tecnologias diferentes.

16«Se um evento havia ocorrido de fato, as pessoas exageravam a probabilidade que haviam indicado para aquilo
anteriormente. Se o evento possivel ainda ndo houvesse ocorrido, os participantes erroneamente recordavam que
sempre o haviam considerado improvavel. Experimentos posteriores mostraram que as pessoas eram impelidas
a exagerar a precisdo ndo so de suas previsdes originais, mas também a das que eram feitas pelos outros. [...] O
viés retrospectivo apresenta efeitos perniciosos nas estimativas dos tomadores de decisdo. Leva os observadores
a avaliar a qualidade de uma decisdo sem considerar se o processo foi s6lido, mas se o desfecho foi bom ou
ruim.” (KAHNEMAN, 2012, p. 218).

17 No ponto, Domingues (2009, p. 51) diz: “Justamente por tal razdo é que a apreciagio da atividade inventiva
suscetivel de existir em uma invengdo € questdo das mais delicadas quando efetuada retrospectivamente, pois o
examinador terd que recuar no tempo para saber exatamente o nivel de conhecimento vigente em determinada
época, o que se ha de convir nio ¢ tarefa facil.”
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Iniciando-se pelo exame do direito internacional'8, a figura do técnico no assunto esta
prevista no Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comércio, mais conhecido no acronimo em inglés TRIPs. Esse acordo internacional foi
internalizado por meio do Decreto n°® 1.355/1994, que ordena'® que os depositantes de pedidos
de patente deverdo divulgar “a inven¢do de modo suficientemente claro e completo para
permitir que um técnico habilitado possa realiza-la” (BRASIL, 1994, art. 29)%°. Observa-se,
assim, que o técnico no assunto estd previsto na condi¢ao de suficiéncia descritiva estabelecida
no TRIPs.

Por outro lado, o artigo 27, paragrafo 1, que trata do requisito de atividade inventiva ndo
o previu expressamente. O dispositivo se limitou a determinar que uma invengao sera passivel
de protecao por patente de invengdo quando envolver “um passo inventivo”.

Além do previsto na ordem juridica internacional, a Lei n°® 9.279/1996, estabeleceu a
figura tanto para a condicdo de suficiéncia descritiva quanto para o requisito de atividade

inventiva. Os artigos 13 e 24 da lei assim estabelecem:

Art. 13. A invengao ¢ dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no
assunto, ndo decorra de maneira evidente ou 6bvia do estado da técnica.

Art. 24. O relatdrio devera descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a
possibilitar sua realizagdo por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a
melhor forma de execu¢do (BRASIL, 1996).

18 H4 muito ja estd superada a ideia de soberania ilimitada dos Estados-na¢do. Desde o inicio do século XX, a
soberania estatal ¢ entendida como independéncia frente aos outros Estados, como pontua Max Huber em seu
reconhecido laudo arbitral no caso Ilha de Palmas, perante a Corte Permanente de Arbitragem em 1928:
“Sovereignty in the relations between States signifies independence. Independence in regard to a portion of the
globe is the right to exercise therein, to the exclusion of any other State, the functions of a State”. Em tradugéo
livre, “Soberania na relagdo entre Estados significa independéncia. Independéncia em relagdo a uma por¢do do
globo ¢ o direito de exercer ali, em exclusdo a qualquer outro Estado, as fun¢des de um Estado.”. Anos mais
tarde, Paul Guggenheim elaboraria o conceito de imediatismo normativo, segundo o qual um Estado apenas ¢
soberano quando ndo houver um intermediario entre a ordem juridica interna e a ordem juridica internacional.
Assim, soberania significa submissdo imediata a ordem juridica internacional. Nesse sentido, veja-se Dinh;
Dailler; Pellet (2003, p. 434-435) e Tourme-Jouannet (2016).

%0 Acordo TRIPs estabelece, dentre outras previsdes, padrdes minimos de requisitos para a aquisi¢do da
propriedade intelectual, inclusive patentes de inveng@o para todos os membros da Organizacdo Mundial do
Comércio (OMC). Veja-se: Abbott; Cottier; Gurry (2019, p. 72).

20 Carvalho (2009) lamenta a escolha da expressdo “técnico habilitado”: “Como observagio adicional, note-se que
a tradug@o do texto do Acordo TRIPS ‘person skilled in the art’ por ‘técnico habilitado’ esta errada. A expressdao
‘técnico habilitado’ parece dizer que se trata de uma pessoa legalmente autorizada a exercer uma profissdo: um
médico que acaba de ser registrado na Ordem dos Médicos, um mecanico que acaba de passar o exame final de
seu curso técnico, um engenheiro que acaba de ser admitido no CREA de seu Estado. O texto utilizado na Lei
9.279/96, Artigo 24, ¢ mais correto: ‘um técnico no assunto’. Sem duvida, uma pessoa com normal experiéncia
no assunto ¢ aquela que ndo so6 estudou a técnica como também ja adquiriu alguma experiéncia (normal) nesse
campo.” (CARVALHO, 20090, p. 102, nota de rodapé n. 51).
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Em relagdo a atividade inventiva, o artigo 13 determina que uma invengdo possui
atividade inventiva “sempre que, para um técnico no assunto ndo decorra de maneira evidente
ou obvia do estado da técnica” (BRASIL, 1996). Nota-se que uma tecnologia tera atividade
inventiva quando nao decorrer de maneira evidente ou obvia do estado da técnica para um
técnico no assunto. Isso significa que a afericdo desse requisito deve ser feita na perspectiva de
um técnico no assunto. O mesmo ocorre com a suficiéncia de um relatorio descritivo de uma
patente; atenderd a condicao o relatorio que descrever clara e suficientemente a tecnologia, de
modo a possibilitar sua realizacao por um técnico no assunto.

Como se vé, os textos convencionais e legais sdo sucintos em relacdo ao técnico no
assunto. O que se pode inferir em uma interpretagdo literal?' é que o requisito de atividade
inventiva ¢ a condicdo de suficiéncia descritiva devem ser aferidos na perspectiva desse
técnico?* e tio somente isso. Os atos normativos infralegais oferecem mais informagdes para o
panorama normativo dessa figura.

Na qualidade de autarquia com competéncia para executar as normas que regulam a
propriedade industrial em ambito nacional, nos termos do art. 2° da Lei n° 5.648/1970, o INPI
promoveu a regulamentacao dos artigos 13 e 24 da LPI nas suas chamadas Diretrizes de Exame
de Pedidos de Patente. Para patentes de invengdo em geral?’, ha duas resolugdes do INPI
relevantes para o enquadramento normativo da figura do técnico no assunto.

A primeira delas ¢ a Resolugdo n°® 124/2013, expedida pelo Presidente e pelo Diretor de
Patentes do INPI em 04/12/2013, que institui as diretrizes de exame voltadas para o contetido
de um pedido de patente (INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL,
2013)%*. Nela sdo regulamentados os elementos que devem constar em um pedido de patente,
como titulo, relatério descritivo, quadro reivindicatério, desenhos e resumo. Essa resolugdo
também ¢ chamada de Bloco I das Diretrizes de Exame.

A condi¢do de suficiéncia descritiva prevista no art. 24 da LPI foi regulamentada nos
itens 2.13 a 2.16 dessa resolucao. No item 2.14, a figura do técnico no assunto ¢ definida de

maneira abrangente como:

21“Toda a interpretagdo de um texto ha de iniciar-se com o sentido literal. Por tal entendemos o significado de um
termo ou de uma cadeia de palavras no uso linguistico geral ou, no caso de que seja possivel constatar um tal
uso, no uso linguistico especial do falante concreto, aqui no da lei respectiva.” (LARENZ, 2019, p. 450-451).

220 examinador € o perito terdo de por-se nos chinelos deste “técnico no assunto”, e ndo exercer sua propria
competéncia.” (BARBOSA; BARBOSA, 2018. v. 1, p. 192).

23 Como o escopo do capitulo é tragar um marco tedrico geral sobre o técnico no assunto, optou-se por nio estudar
as diretrizes do INPI especificas para certos tipos de tecnologia como quimica (Resolugdo n° 208/2017),
invengdes implementadas por computador (Portaria INPI PR n° 411/2020) e biotecnologia (Instru¢do Normativa
INPI PR n° 118/2020).

24A Resolugdo n° 124/2013 entrou em vigor em 17/12/2013 apds sua publicagdo na Revista da Propriedade
Industrial n® 2241.
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[o] técnico no assunto pode ser aquele com conhecimento mediano da técnica em
questdo a época do deposito do pedido, com nivel técnico-cientifico, e/ou aquele com
conhecimento pratico operacional do objeto. Considera-se que o mesmo teve a
disposicdo os meios e a capacidade para trabalho e experimentagao rotineiros, usuais
ao campo técnico em questdo. Pode haver casos onde seja mais apropriado pensar em
termos de um grupo de pessoas, como no caso de uma equipe de producdo ou
pesquisa. Isto pode se aplicar, particularmente, em certas tecnologias avancadas tais
como computadores e nanotecnologia (INSTITUTO NACIONAL DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2013).

A segunda normativa interna do INPI relevante para o panorama normativo do técnico
no assunto ¢ a Resolu¢do n° 169/2016, expedida igualmente pelo Presidente e o Diretor de
Patentes do INPI em 15/07/2016, que institui as diretrizes de exame voltadas para os requisitos

de patenteabilidade.?’ No item 5.4, o INPI ressalta que:

A definicao do técnico no assunto, para efeitos de atividade inventiva, ¢ a mesma para
fins de avaliagdo de suficiéncia descritiva. O técnico no assunto pode ser aquele com
conhecimento mediano da técnica em questdo a época do depdsito do pedido, com
nivel técnico-cientifico, e/ou aquele com conhecimento pratico operacional do objeto.
Considera-se que o mesmo teve a disposi¢ao os meios e a capacidade para trabalho e
experimentacao rotineiros, usuais ao campo técnico em questdo. Pode haver casos
onde seja mais apropriado pensar em termos de um grupo de pessoas, COmo no caso
de uma equipe de producdo ou pesquisa. Isto pode se aplicar, particularmente, em
certas tecnologias avangadas tais como computadores e nanotecnologia (INSTITUTO
NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2016).

As duas previsdes normativas gerais sdo significativamente semelhantes e, como elas
proprias esclarecem, a definicdo de técnico no assunto ¢ idéntica tanto para a condi¢dao de
suficiéncia descritiva quanto para o requisito de atividade inventiva. Além dessas, ¢ valido
mencionar um item do Bloco II das Diretrizes do INPI que ndo estd na breve segdo
exclusivamente dedicada ao técnico no assunto. Em uma das se¢des dedicadas a atividade

inventiva, o INPI diz no item 5.21:

O técnico no assunto ndo deve ser considerado como um mero automato motivado
apenas pelo contetido revelado nos documentos, mas como alguém que possui
conhecimento e experiéncia no campo da invengdo e é capaz de fazer conexdes ¢
relagdes de forma razoavel entre os aspectos técnicos envolvidos. Se as informagdes
do estado da técnica conduzirem o técnico no assunto a aperfeigoar o estado da técnica
mais proximo de forma a chegar a invengdo reivindicada, a mesma ¢ considerada
obvia. Deve ser avaliado se qualquer ensinamento no estado da técnica, como um
todo, conduziria necessariamente um técnico no assunto, diante do problema técnico,
amodificar ou adaptar o estado da técnica mais proximo, de modo a alcangar a solugéo
proposta pela reivindicagdo (INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL, 2016).

25 A Resolugdo n° 169/2016 entrou em vigor em 26/07/2016 ap0s sua publicagdo na Revista da Propriedade
Industrial n° 2377.
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A partir dos textos € possivel inferir algumas caracteristicas dessa figura, ainda que em
carater abstrato ou hipotético®®. Diz-se hipotético porque sdo caracteristicas da figura do técnico
no assunto de maneira geral e que independem da area da tecnologia em exame. Qualquer que
seja a area da tecnologia em discussdo, um técnico no assunto serd aquele que possuir as
caracteristicas descritas nas Diretrizes.

A primeira caracteristica que pode ser inferida ¢ que o técnico no assunto possui
capacidade académico-profissional e tal capacidade envolve um conhecimento mediano da
tecnologia em discussdo. Com mediano, as Diretrizes afastam do conceito de técnico no assunto
tanto o génio quanto o néscio?’. Outras palavras de igual sentido poderiam ter sido utilizadas
pelo INPI, tais como médio ou ordindrio*®. Como parte desse conhecimento mediano, médio
ou ordindrio, o técnico no assunto pode conduzir trabalhos e experimentos rotineiros e usuais a
area da tecnologia.

A segunda caracteristica do técnico no assunto que pode ser observada ¢ que ele possui
alguma capacidade critica. Isso significa que o técnico no assunto pode ser influenciado pelas
revelagdes do estado da técnica, mas também pela sua capacidade de fazer conexdes e relagdes
de forma razoavel®®. Ou seja, o técnico no assunto nio é uma figura completamente fixa, ele
possui alguma flexibilidade tanto para seguir os ensinamentos do estado da técnica, quanto para
descartéa-los°.

A terceira caracteristica que se pode inferir ¢ a capacidade de formar grupos. As
Diretrizes estabelecem que o técnico no assunto pode compreender mais de uma Unica pessoa,
ou seja, uma equipe ou um grupo de pesquisa. As Diretrizes ndo preveem casos especificos,

mas citam, como exemplo, tecnologias relacionadas a computadores e biotecnologia. Como nao

26 As caracteristicas e capacidades do técnico no assunto serdo examinadas em detalhes no item 2.4, infra. Aqui
elas serdo apenas mencionadas para uma analise do panorama normativo dessa figura.

27 “Quando a lei usa a expressdo ‘técnico no assunto’, esta se referindo a alguém especializado no ramo do invento
a ser patenteado, mas ndo se exige que tal pessoa seja necessariamente a mais qualificada de todas naquela area”
(RAMOS; GUTERRES, 2016, p. 70). Em complemento a essa reflexdo, ndo apenas ndo se exige 0 mais
qualificado, como ndo pode sob pena de inviabilizar o exame.

28 O conceito de mediano € seus sindnimos serdo examinados em profundidade no item 2.4, infia.

2 Vale jogar luz sobre a reflexdo de Kahneman acerca da inteligéncia: “individuos mais inteligentes apresentam
maior probabilidade do que outros de guardar representagoes detalhadas da maioria das coisas. Inteligéncia nédo
¢ apenas a capacidade de raciocinar; ¢ também a capacidade de encontrar material relevante na memoria e
mobilizar a atengdo quando necessaria.” (KAHNEMAN, 2012, p. 52).

300 problema ¢ justamente o quio flexivel (ou inteligente) o técnico no assunto é. Como assinalam Adelman,
Rader e Thomas (2015, p. 314): “Litigation experience shows that the accused infringer will seek to prove a high
level of ordinary skill in the art; the patent holder, a low level of skill in the art.” Em tradugfo libre, “A
experiencia nos litigios mostra que o infrator acusado tentara provar um alto nivel de habilidade ordinaria ou
comum na area da técnica; o titular da patente, um baixo nivel de habilidade ordindria ou comum na area da
técnica.”
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ha explicagdo, entende-se que essas areas foram mencionadas simplesmente porque parecem
complexas em uma leitura geral.

Apesar desse aprofundamento realizado pelo INPI, persiste uma duvida crucial a
respeito do técnico no assunto. Embora se saiba que a analise deva ser feita na sua perspectiva
e se saiba igualmente quais as suas caracteristicas de maneira hipotética, ndo se tem resposta se
essa figura é uma pessoa natural ou uma pessoa hipotética, ou seja, um pardmetro ou um filtro3!.

Como forma de suplantar essa questdo nao respondida, passa-se a comparagdao do
técnico no assunto com figuras presentes em outras areas do direito que parecem ter alguma

relagdo com ele.

1.1.2 A comparacao do técnico no assunto com outras figuras juridicas

Seguindo a instrucdo de Bouvier, Gaido e Brigido (2007), a atividade de defini¢ao de
uma figura juridica passa por distingui-la de outras®2. Os autores brasileiros que estudaram o
técnico no assunto costumam apontar semelhancas entre ele e a figura do bonus pater familias,
o bom pai de familia do direito romano.

Domingues (2009, p. 51) diz que o técnico no assunto ¢ “como o bom pai de familia”,
no que ¢ acompanhado por Garcia (2005, p. 31): “[t]rata-se, em realidade, de um paradigma,
uma referéncia, como o bonus pater familias do direito romano”. No mesmo sentido caminha
Abrantes (2017, p. 198), seguindo o entendimento de Paul Mathély, reconhece o técnico no
assunto como uma fic¢do “como o conceito de bonus pater familias do direito romano.”

Da mesma forma, Barbosa (2015, p. 130) comenta que o técnico no assunto € “como o
bonus pater familias”. Na obra conjunta de Pedro Barbosa e Denis Barbosa (2018, p. 192), os
autores mencionam que o técnico no assunto ¢ do mesmo género do “bonus pater familias”.
Maior (2010, p. 260) aponta que o técnico no assunto “é um parametro médio [...] da mesma
forma que o bonus pater familias.” A mesma conclusio chegam Leonardos e Bianco (2017, p.

38) defendem que o técnico no assunto ¢ semelhante “ao vetusto bonus pater familias da Lei

3! Da mesma forma, ndo se sabe qual a qualificacdo académica e profissional que esse técnico deve ter para a
solugdo dos casos concretos envolvendo patentes de invengéo.

32 “Desde un punto de vista intuitivo, analizar algo es descomponerlo en sus elementos basicos. [...] La idea bésica
consiste en tomar una idea y dividirla en sus componentes, propriedades o elementos mas fundamentales. [...]
El método de este tipo de analisis resulta, prima facie, simple: distinguir, distinguir, siempre distinguir.”
(BOUVIER; GAIDO; BRIGIDO, 2007, p. 28-29). Em tradug@o livre: “De um ponto de vista intuitivo, analisar
algo € decompo-lo em seus elementos basicos [...] A ideia basica consiste em tomar uma ideia e dividi-la em
seus componentes, propriedades ou elementos mais fundamentais. [...] O método desse tipo de analise resulta,
prima facie, simples: distinguir, distinguir, sempre distinguir”.
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Civil”. Parece adequado, portanto, comegar a comparagdo do técnico no assunto com a figura
do bom pai de familia.

Como ja& adiantado nos autores mencionados acima, o bonus pater familias ¢ um
instituto nascido no direito romano. Como conta Abrantes (2017), o instituto do pater familias
nasce em Roma como uma ferramenta de sele¢do de quais criangas deveriam ser priorizadas e
quais deveriam ser abandonadas??.

A origem do instituto, que aos olhos contemporaneos pode parecer cruel®*, mostra que
a figura ¢ vista como um instrumento que possibilita uma tomada de decisdo: se o pater
familias, na sua diligéncia habitual, entendesse que a crianga ndo sobreviveria as condigdes
sociais, ela poderia ser abandonada. Diante da fun¢do de auxiliar na tomada de decisdo, o
critério do pater familias passou a ser utilizado como um parametro de afericao de culpa,
ocasido em que recebeu a qualificacdo bonus (CRETELLA JUNIOR, 2010, p. 232). Com a
expansao da esfera individual no direito romano, a figura passou a se identificar mais como um
individuo (ABRANTES, 2017, p. 198).

O bonus pater familias é entendido como um parametro, isto é, uma abstragio juridica’’
que representa um ideal de conduta a ser seguido pelos bons pais de familia na sua tomada de
decisdes e na condugdo de seus negocios. Esse parametro ou padrio representa um modelo de
conduta a ser observado; sua inobservancia ensejara a culpa por parte daquele que nao seguiu
o padrao esperado. Esse modelo de comportamento € geral, ou seja, € aplicavel a toda e qualquer
conduta juridica por parte de individuos, independentemente da matéria de fundo em
discussio.3® Assim, o bonus pater familias tinha uma capacidade genérica, ampla, relacionada

a vida civil.

330 conceito de pater familias se desenvolveu na Roma antiga em uma época em que criangas frageis que nio
atendiam as exigéncias da dureza da sociedade eram deixadas nas montanhas para morrer, o que significava que
cabia ao pater familias a decisdo de quais criangas deveriam sobreviver, bem como a educagdo daquelas que se
viriam a se tornar os futuros cidaddos.” (ABRANTES, 2017, p. 198).

34Sem proceder ao equivoco de olhar o passado com os olhos do presente, deve-se refletir: “O pai de familia
gozava ainda dum poder quase tdo completo sobre os membros da sua familia; escravos — filhos ou mulheres,
qualquer que seja alias a sua idade — filhos de outras familias que lhe tivessem sido vendidos como trabalhadores
— filhos submetidos a sua tutela. Nesta rigorosa for¢a paternal, reconheciam-se ainda vestigios da antiga
soberania do chefe da tribo; nota-se sobretudo que as necessidades praticas duma economia quase
exclusivamente agricola exigem esta forte coesdo, esta disciplina no interior de cada casa, de cada dominio.”
(VILLEY, 1991, p. 47).

3%Nio se ha de deter, como efetivamente ndo se detém, o Direito brasileiro na apuragdo das gradagdes da culpa.
Isto fizeram os glosadores, ao erigirem um padrdo abstrato, de homem diligente, bonus pater familias, ¢ ao
aferirem a conduta do agente, em comparagdo com a diligéncia que este homem-paradigma guardaria em relagao
ao procedimento examinado” (PEREIRA, 2019, p. 319).

3%“Indaga-se quem, afinal, seria este bom pai de familia, senio um ente abstrato, etéreo, desconhecido da
generalidade das pessoas” (BANDEIRA, 2008, p. 233).
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Com a queda de Roma no ano 476, o poder politico romano se descentralizou e a Europa
ocidental se tornou feudal’’”. Como resultado, segundo narra Hespanha (2018, p. 135),
“esquecemos o conteudo originario de conceitos romanos como paterfamilias”. Esse conceito
veio a ser resgatado no Direito Moderno como um instrumento de afericdo de culpa em sentido
objetivo, isto ¢, culpa como um erro de conduta, ndo mais como uma espécie de “pecado
juridico”.®

Antes desse resgate, a analise do elemento culpa passava pelo seu exame de maneira
concreta, ou seja, verificando-se o estado de d&nimo do agente (SCHREIBER, 2009, p. 34), isto
¢, analisavam-se elementos subjetivos internos ao agente causador do dano, tais como a
consciéncia da lesdo ao direito alheio, a previsibilidade desse dano e a reprovabilidade moral
da conduta (SCHREIBER, 2009, p. 34). No entanto, a dificuldade dessas inquiri¢des estava na
sua demonstragdo, pois nao estava claro quais seriam os instrumentos juridicos para a
verificagdo do estado de animo do agente, i.e., como saber se ele tinha consciéncia do dano
causado (SCHREIBER, 2009, p. 34).

Diante dessa dificuldade probatoria, a no¢ao de culpa passou da afericdo em concreto
para uma analise em abstrato. O intuito na investigagdo da culpa deixou de ser a busca pelos
elementos subjetivos do agente e se tornou uma analise da violagdo de um modelo geral de
comportamento.3* Com efeito, a culpa passou a ser considerada objetiva ou normativa*, isto é,
ha culpa quando a conduta do agente desvia de um padrao abstrato, que parece ser a mais aceita

nos ordenamentos juridicos.*!

37 Desde o ano 286, o Império Romano estava dividido em duas regides administrativas: a ocidental, com sua nova
capital em Mediolano, atual Mildo, ¢ a oriental, com capital em Constantinopla. Note-se que apenas a parte
ocidental do Império Romano foi tomada pelas Grandes Migracdes (Volksverwanderungen) dos povos
germanicos, eslavos e altaicos. A forga do Flagelo de Deus, Atila, sem duvida, forgou os povos germanicos que
viviam tanto fora quanto dentro das fronteiras do Império Romano a ocuparem as terras ocidentais. Foi assim
que Odoacro depés Romulo Augusto e se tornou Rei da Italia e separou, ainda de que forma embrionaria, poder
politico de poder religioso. Nesse sentido, veja-se Cretella Junior (2010) e Szucs (1985).

38 “Poucos conceitos juridicos sofreram, nos ultimos séculos, tantas transformagdes em sua ontologia quanto a
culpa. A ja retratada insuficiéncia da acepgdo psicologica da culpa — “essa espécie de pecado juridico” — diante
das transformagdes sociais e econdmicas, na mesma medida em que estimulava o recurso a presungdes € 0
desenvolvimento de uma responsabilidade essencialmente objetiva, exigia, dos defensores da culpa, a continuada
revisdo do conceito.” (SCHREIBER, 2009, p. 35).

39 “Sob tal designagdo, a culpa passou a ser entendida como “o erro de conduta”, apreciado ndo em concreto, com
base nas condi¢des e na capacidade do proprio agente que se pretendia responsavel, mas em abstrato, isto €, em
uma objetiva comparagdo com um modelo geral de comportamento.” (SCHREIBER, 2009, p. 35).

40 «“A apreciacdo em abstrato do comportamento do agente, imune aos aspectos animicos do sujeito, justifica a
expressdo culpa objetiva, sem confundi-la com a responsabilidade objetiva, que prescinde da culpa. Para evitar
confusdes, contudo, parte da doutrina passou a reservar a tal concepg@o a denominacdo de culpa normativa, por
fundar-se em juizo normativo entre a conduta concreta do sujeito ¢ o modelo abstrato de comportamento.”
(SCHREIBER, 2009, p. 35).

41 “Seja qual for a terminologia empregada, a ideia de culpa como desnivel de conduta, aferido em abstrato, afigura-
se, hoje, como a mais amplamente aceita na maior parte dos ordenamentos juridicos.” (SCHREIBER, 2009, p.
35).
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O exercicio interpretativo ¢ realizado mediante a comparagdo da conduta do agente
ofensor com a conduta de uma pessoa média. Sendo verificado que houve imprudéncia,
negligéncia ou impericia na conduta do agente, diferenciando sua atuagdo daquela de uma
pessoa média, havera culpa.*> Com isso, diz Schreiber (2009, p. 36), “evita-se o subjetivismo
inerente a uma analise em concreto, prescindindo da investigacdo psicoldgica das intengdes,
previsdes ou caracteristicas pessoais do agente”. Outra consequéncia, como ja mencionado, € a
facilitagdo da produgdo probatoria.*3

Um dos parametros abstratos possiveis para a aferi¢do da culpa objetiva ou normativa ¢
a figura do bonus pater familias. O parametro permite que se verifique se a conduta desvia do
modelo de conduta de um bom pai de familia. Sendo um padrio abstrato, essa figura ¢ dotada
de uma capacidade hipotética, isto €, imaginaria. O exercicio ¢ de imaginacao: idealiza-se como
um bom pai de familia agiria em situagdes da vida civil e utiliza-se essa imaginacdo como um
filtro. As condutas que passarem no filtro serdo adequadas e aquelas que ficarem retidas
implicardo culpa do agente.

O critério abstrato do bonus pater familias nao € isento de criticas. Ha pelo menos duas
criticas a essa figura que se relacionam com o escopo do presente trabalho**: a primeira esta
relacionada a pretensa neutralidade que ele carrega e a segunda esta na sua generalizacdo para
toda e qualquer situagdo da vida civil. Nao € por outra razdo que Konder e Oliveira sustentam
que ele foi ha muito abandonado (KONDER; OLIVEIRA, 2020, p. 28).

Ao se pretender um pardmetro abstrato, o critério do bom pai de familia esconde as pré-

compreensdes do intérprete juridico®. Nessa linha de raciocinio critico, o recurso a um

42 Entende a doutrina que, para “verificar se existiu, ou ndo, erro de conduta, e portanto culpa, por parte do agente
causador do dano, mister se faz comparar o seu comportamento com aquele que seria normal e correntio em um
homem médio, fixado como padrdo. Se de tal comparacao resultar que o dano desviou de uma imprudéncia,
impericia ou negligéncia do autor do dano, nos quais ndo incorreria o homem padrdo, criado in abstracto pelo
julgador, caracteriza-se a culpa, ou seja, o erro de conduta.” (SCHREIBER, 2009, p. 35-36).

4 «E certo que, tomada assim em sentido objetivo, como desconformidade a um padrdo geral e abstrato de
comportamento, a culpa tem sua prova enormemente facilitada.” (SCHREIBER, 2009, p. 36).

4 QOutras criticas igualmente relevantes podem ser vistas em uma discussio da infalibilidade bom pai de familia e
das discussdes de género que ele carrega: “O ataque ao modelo abstrato de comportamento fez-se sentir também
nos chamados sistemas de common law, onde o reasonable man ja foi descrito como ‘an odious and insufferable
creature who never makes a mistake’. A propria expressdo reasonable man vem sendo substituida, naquele
sistema, por reasonable person, numa tentativa pouco eficaz de responder a objeg@o segundo a qual o termo man
invoca parametros tipicos de comportamento masculino, inadequados as mulheres — critica de que também o
pater familias, por 6bvio, ndo escaparia.” (SCHREIBER, 2009, p. 39). No mesmo sentido, veja-se a provocacao:
“Tem-se aqui 0 mesmo bonus (mater ou) paterfamilias, em versao tecnologica” (BARBOSA; BARBOSA, 2018,
p. 367).

4 “Longe de cingirem-se a uma mera discussio linguistica em torno da propriedade das expressdes empregadas,
os ataques dirigidos ao bonus pater familias e ao reasonable man demonstram que a pretensa neutralidade do
modelo abstrato de comportamento, seja na tradigdo romano-germanica, seja na anglo-saxonica, oculta, a rigor,
um modelo especifico antropologicamente definido: o do proprio julgador. E mesmo intuitivo que, na aplicagio
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parametro abstrato de conduta, tal como o bom pai de familia, oculta a subjetividade do
intérprete juridico. Como resultado, fulmina-se a justificativa tedrica para a adocdo de um
parametro abstrato de conduta, qual seja, a obtencao de critérios objetivos e cientificos para a
aferi¢do de culpa*®.

A segunda critica estd na amplitude de suas capacidades. O pardmetro do bonus pater
familias é excessivamente genérico e ndo acompanhou a especializagdo técnica da sociedade
contemporanea. Em vez de se limitar a conduta de um bom pai de familia como parametro de
conduta para todas as questdes faticas existentes, desde litigios societdrios complexos®’,
passando pela reparacao por erro médico, a indenizacao por acidente de transito (SCHREIBER,
2009, p. 41), deve-se buscar um padrio que seja adequado a cada realidade. E nesse sentido a
critica de Konder e Oliveira as “vetustas categorias abstratas do direito civil [...] hd muito
abandonadas na afericdo de diligéncia das partes por standards de conduta concretos”

(KONDER; OLIVEIRA, 2020, p. 28)*.

de um standard de elevado grau de generalizagdo, o juiz venha a exigir, deliberada ou inconscientemente, do réu
o mesmo cuidado que ele ou seus pares adotariam em seu lugar.” (SCHREIBER, 2009, p. 39-40).

46 «“A identificagdo do modelo de conduta com a consciéncia judicial suscita um grave problema de legitimidade
teorica. Embora sua maior vantagem pratica seja, de fato, a facilitagdo da prova da culpa, o método abstrato
sempre teve como justificativa uma certa secularizacdo da culpa, no sentido de tornd-la uma nocdo mais
cientifica, vinculada a um modelo de conduta que todos poderiam conhecer e observar, ao invés de deixar a
avaliacdo aos sabores da analise concreta. Entretanto, o parametro de comportamente prudente do juiz, em sua
individualidade, afigura-se tdo inacessivel e tdo pessoal quanto o parametro do préprio responsavel.”
(SCHREIBER, 2009, p. 40).

#“Com efeito, no ambito empresarial, em que as relagdes sio travadas entre 6rgios de pessoas juridicas, é
especialmente importante prescindir de paradigmas subjetivistas tradicionais atribuir a racionalidade econémica
uma interpretacao finalistica e compativel com a alocag@o de riscos negocialmente construida.” (KONDER;
OLIVEIRA, 2020, p. 28).

48 No ponto, vale uma breve reflexdo sobre os denominados standards de conduta concretos. Ndo parece que o
autor esteja sugerindo o retorno a aferigao de culpa na forma concreta. Na verdade, concreto parece significar,
para o autor, especifico para cada realidade fatica.



35

Essa critica é chamada de fragmentac¢do dos modelos de conduta®, segundo a qual deve-
se construir o parametro abstrato de afericdo da culpa para cada situagao fatica especifica. Com
efeito, reduz-se o risco de subjetivismo no critério genérico do bonus pater familias®*>'.

Ao que parece, a critica ao bom pai de familia é superavel, pois nao ¢ um
questionamento ao modelo abstrato de afericdo de culpa como um todo. Basta recalibrar o
parametro as situagdes faticas especificas em discussao que a questio esta resolvida. Da mesma
forma, basta indicar critérios objetivos para a defini¢dao desse parametro especifico para reduzir
as chances de uma interpretagdo maculada pelo subjetivismo?2.

Independentemente da sua superag@o ou nao, fato é que a heranca do critério do bonus
pater familias ¢ sua capacidade mediana. O pardmetro estabelece um dever de diligéncia
qualificado como mediano, ordinario ou médio>, que irradia seus efeitos pelo ordenamento
juridico nas vdrias areas do direito, inclusive, no sistema de patentes de inven¢do na figura do
técnico no assunto, esse profissional de conhecimento técnico mediano.

Dessa forma, observa-se que a relacao do bonus pater familias com o técnico no assunto
¢, com o perddo do leitor, de paternidade. Como um dos seus heredes®*, o técnico no assunto
parece herdar suas caracteristicas de ser um pardmetro abstrato de conduta, uma abstragao

juridica, um filtro, que carrega a capacidade de um profissional de conhecimentos técnicos

medianos, ordinarios ou médios.

49 “Sem abandonar o método in abstracto ou retornar a um exame de imputabilidade moral, os tribunais tém, em
toda parte, procurado dar énfase as circunstancias concretas e a especialidade das situacdes submetidas a sua
avaliacdo, desenhando modelos multiplos e menos generalizados de comportamento. Estes modelos levam em
considera¢do ndo as caracteristicas individuais do sujeito (andlise in concreto), mas fatores atinentes a sua
formacdo socioecondmica que, muitas vezes, se vinculam indissociavelmente a situagdo analisada.”
(SCHREIBER, 2009, p. 41-42).

50 “Na construgio de tais modelos, as cortes nio se tém baseado tdo-somente na consciéncia judicial, mas se
socorrido, saudavelmente, de parametros externos. Mesmo fora do ambito daqueles casos que tradicionalmente
exigem pericia (como os relacionados a erro médico), os magistrados tém buscado recursos na sociedade para a
formacdo dos standards de conduta, valendo-se, por exemplo, de diretrizes emitidas por associa¢des
profissionais, de codigos de conduta especializados mesmo desprovidos de valor normativo, da oitiva de
assistentes judiciais especializados.” (SCHREIBER, 2009, p. 42).

1A esse respeito, o sistema de patentes de invengdo ¢é precursor € deveria ser tomado como exemplo. O espelho
do bonus pater familias no direito de patentes, o técnico no assunto, ¢ previsto em lei e ndo é genérico; ele ¢
entendido como um profissional de conhecimentos técnicos médios na tecnologia em discussao.

52 Esta tltima forma de readequag@o sera vista para a figura do técnico no assunto no capitulo 3, infra.

33 “Q dever de diligéncia, em todos os ramos do direito que a ele se referem, é usualmente empregado como uma
consagracao do standard do bonus pater familiae, que significa que cabe ao agente, no desenvolvimento de suas
atividades, empregar o zelo e o cuidado que o tipo médio ou 0 homem comum utilizaria na condugéo dos seus
proprios negocios.” (EIZIRIK, 2005, p. 210).

4 “Com efeito, enquanto o paterfamilias esta vivo, os filhos sdo, pelo menos em teoria, co-proprietarios do
patrimonio, ao qual todos contribuem para aumentar. Morrendo o pai, continua a mesma situago, pois ndo houve
acréscimo aos bens existentes. Desse modo, entram os heredes na posse de bens sobre os quais tinham uma
espécie de direito abstrato. E nesse sentido que se pode entender a expressio herdeiros de si, de outro modo
obscura.” (CRETELLA JUNIOR, 2010, p. 262).
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Para testar essa hipotese, segue-se com a investigagdo de uma manifestagdo da
fragmenta¢do dos modelos de conduta no direito empresarial®>: a regra de julgamento do
negocio’’, instituto importado do direito norte-americano (ALVES; GOLDBERG, 2017, p.
479) e que ¢ mais conhecido na expressdo em inglés business judgement rule. Essa regra ¢
aplicada aos administradores de sociedades an6nimas>® para averiguagdo do cumprimento dos
seus deveres sociais e igualmente deriva do bonus pater familias (SABONGI; HENTZ, 2016,
p. 151-152).

Como mandatarios da sociedade, os administradores devem agir no interesse da
sociedade; em Ultima instancia, no interesse dos acionistas (ASCARELLI, 1951, p. 126). Como
forma de julgar se suas decisdes foram tomadas com esse espirito, os tribunais dos EUA
desenvolveram a regra de que as decisoes dos administradores devem seguir padrdes minimos
de diligéncia. A regra, de fato, acaba por servir a prote¢dao dos administradores, pois exclui sua
responsabilidade quando ele for diligente em suas decisdes™.

No direito brasileiro, a regra de julgamento do negdcio esta contida no art. 159, §6°, da
Lei n° 6.404/1976, que exclui a responsabilidade do administrador que agiu de boa-fé e nos
interesses da sociedade andnima (SANTOS; SANT’ANNA, 2021, p. 19). Em regra, os
administradores sociais sdo responsaveis pelos prejuizos decorrentes dos atos praticados com
culpa ou dolo®, nos termos do art. 158 da LSA, sendo excluida a responsabilidade por atos

regulares de gestdo, entendidos como aqueles sem violagdo de lei ou do estatuto®!.

35 No sentido econdmico, a atividade empresarial envolve uma funcdo de criagdo de riquezas ndo somente de
intermediagd0, como ocorre em uma arbitragem no sentido financeiro. Nesse sentido: Asquini (1996) ¢
Easterbrook; Fischel (1991, p. 18).

56 A funcio de alocacdio de recursos para atender a demandas da sociedade como um todo, cumulada com o
emprego organizado de capital e trabalho, ¢ desempenhada pelas sociedades empresarias, conforme aponta
Penrose (2009, p. 13).

57 Na tradugdo oferecida por Alves; Goldberg (2017).

58 Tradicionalmente, entende-se que sociedades andnimas sdo formadas como resposta a dificuldades na
administracdo direta e pessoal da sociedade em vista do nimero ou a variedade de socios. Veja-se: Ascarelli,
1951, p. 38.

39 “A0 se analisar a regra do business judgment, pode-se afirmar que a regra tem dois componentes: exclusdo de
responsabilidade do administrador que foi diligente; e isencdo de intervencdo judicial em decisdes ou
julgamentos do negécio tornados por administradores. Enfim, a regra protege os administradores e suas
decisoes.” (SILVA, 2007, p. 3).

60 “Nos atos praticados com culpa ou dolo, mesmo que de acordo com suas atribui¢des e poderes, ou naqueles
praticados com violagdo ao Estatuto ou a lei, os administradores serdo responsabilizados pelos prejuizos deles
decorrentes.” (SILVA, 2007, p. 122).

61 “No entanto, ndo sdo quaisquer atos que causem prejuizos a sociedade que ddo ensejo a responsabilizagdo dos
administradores. Com efeito, o nosso direito societario consagra a regra da responsabilidade subjetiva dos
administradores, motivo pelo qual € preciso examinar, nos termos do artigo 158 da Lei das S.A., se tais atos
danosos foram praticados no exercicio de suas atribuigdes, se os administradores atuaram com culpa ou dolo ou,
ainda, se procederam com violacdo a lei ou ao estatuto.” (EIZIRIK, 2005, p. 115).
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Essa regra é utilizada como pardmetro de afericdo de condutas comissivas®® dos
administradores de sociedades anonimas. Seu objetivo é proteger a tomada de risco pelos
administradores (SILVA, 2007, p. 192), garantindo que agdes tomadas segundo parametros
racionais ndo implicardo em responsabilidade do tomador da decisdo, ainda que seus resultados
econdmicos ndo sejam otimos (SANTOS; SANT’ANNA, 2021, p. 18)%.

Outro elemento que justifica a regra de julgamento do negodcio € o desconhecimento dos
tribunais sobre os processos de tomada de decisdo em uma companhia (SILVA, 2007, p. 192).
Em regra, os administradores de companhias tém mais conhecimento para decisdes
empresariais do que os intérpretes juridicos (SILVA, 2007, p. 192). Diante dessa dificuldade
fatica, a business judgement rule estabelece parametros abstratos de conduta que podem ser
aferidos por um juiz, como boa-fé e diligéncia (SANTOS; SANT’ANNA, 2021, p. 18)%4.

A regra de julgamento do negocio estabelece que se presumem como adequadas as
decisdes tomadas pelos administradores se tomadas a partir de uma perspectiva racional®. Vé-
se, nesse sentido, que a business judgement rule institui uma presuncio juridica® em favor dos
administradores, que terdo suas escolhas de negocios intocadas se agirem seguindo os
parametros de diligéncia, de boa-fé e de defesa do interesse da companhia (SANTOS;
SANT’ANNA, 2021, p. 18).

Fica a cargo do acionista que se entende prejudicado a demonstrar a violagdo do dever
de diligéncia estabelecido pela business judgement rule, qual seja, a tomada de decisdo com

boa-fé, diligéncia e no interesse da companhia (SILVA, 2007, p. 193)%".

62 “Por seu turno, as omissdes ndo sdo protegidas pela regra, a menos que sejam resultantes de uma decisdo de ndo
agir.” (SILVA, 2007, p. 195).

3 No ponto, vale retomar o que foi dito sobre o hindsight bias: “Se um evento havia ocorrido de fato, as pessoas
exageravam a probabilidade que haviam indicado para aquilo anteriormente. Se o evento possivel ainda ndo
houvesse ocorrido, os participantes erroneamente recordavam que sempre o haviam considerado improvavel.
Experimentos posteriores mostraram que as pessoas eram impelidas a exagerar a precisdo ndo s6 de suas
previsdes originais, mas também a das que eram feitas pelos outros. [...] O viés retrospectivo apresenta efeitos
perniciosos nas estimativas dos tomadores de decisdo. Leva os observadores a avaliar a qualidade de uma decisdo
sem considerar se o processo foi s6lido, mas se o desfecho foi bom ou ruim.” (KAHNEMAN, 2012, p. 218).

%4 Esse desconhecimento sobre a matéria fatica igualmente ocorre no sistema de patentes de invengio, talvez de
maneira mais dramatica, de modo que a justificativa para esse pardmetro empresarial também ¢ aplicavel ao
técnico no assunto.

65 “Presume-se que, em uma tomada de decisdo, os administradores atuardo de boa-fé, devidamente informados e
no interesse da companhia. Para rebater a presungdo, o autor (acionista) assume a responsabilidade de provar
que o Conselho de Administragdo quebrou qualquer uma das triades dos deveres fiduciarios: boa-fé, lealdade ¢
diligéncia.” (SILVA, 2007, p. 193).

6 “Ag presun¢des sdo itens uteis de uma vasta caixa de ferramentas na jurisdi¢do. Tal utilidade serve para lidar
com a situagdo juridica subjetiva passiva do onus, em peculiar quando ndo ha suficiente demonstracao dos fatos
que levaram ao desacordo entre as partes.” (BARBOSA, 2020, p. 259).

67 Essa diferenciagdo nas presuncdes estabelecidas por esses modelos abstratos de conduta é particularmente
relevante para a elaborag@o do marco tedrico do técnico no assunto, uma vez que permitira examinar se a figura
do técnico no assunto veicula uma presuncao ou fic¢do juridica.
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A criagdo de uma presuncao juridica em favor dos administradores diligentes pode ser
encontrada, mutatis mutandis, no parametro do bom pai de familia. Da mesma forma que um
administrador de boa-fé estd protegido pela regra de julgamento do negocio, uma pessoa esta
protegida pela regra do bonus pater familias se tomar decisdes que seriam tomadas por esse
modelo geral de conduta. De fato, pode-se notar que a figura do bonus pater familias institui
que os atos tomados com cuidado, zelo e prudéncia presumem a inexisténcia de culpa para fins
de responsabilizagdo civil.

Uma diferenciacao, contudo, ¢ necessaria. Em matéria civil, e falando-se de maneira
genérica, o parametro abstrato € o bonus pater familias, uma pessoa imaginada pelos intérpretes
para incorporar as caracteristicas de um bom pai de familia, isto €, sua diligéncia na condugao
de sua vida civil.

J& a regra de julgamento do negdcio ndo € propriamente o pardmetro abstrato. A regra
¢ uma presung¢io juridica®®, isto é, um ato normativo que ordena a presun¢io de que certos atos
praticados pelos administradores serdo lidos como adequados. Na verdade, o parametro abstrato
¢ o administrador diligente; ¢ ele que deve ser imaginado pelo intérprete na aplicagdo da
business judgement rule.

Feita essa diferenciagdo, passa-se a breves comentarios sobre os pardmetros abstratos
de conduta em outras areas do direito. Por exemplo, no direito penal, no qual se recorre a figura
do homem médio para a aferi¢ao do juizo de culpabilidade (BITENCOURT, 2014, p. 397). O
padrdo de conduta do homem médio ¢ utilizado como pardmetro da reprovacgdo da
culpabilidade, isto ¢, havera culpa quando a conduta do agente divergir do “poder geral de atuar
de outro modo” (BITENCOURT, 2014, p. 397) que ndo o ofensivo. A utilizagdo desse
parametro softre criticas contundentes dos comentadores da ultima ratio (BITENCOURT, 2014,
p. 397), mas sua aplicagdo parece continuar nos tribunais (MELLO, 2021, p. 141).

No ambito da responsabilizacdo administrativa ¢ utilizado pelo Tribunal de Contas da
Uniao o parametro do administrador médio, padrdo a ser observado por aqueles que atuam no
servico publico (BINENBOJM; CYRINO, 2018, p. 205). O critério também ¢ aplicado no
artigo 28 da Lei de Introdug¢do as Normas do Direito Brasileiro (OLIVEIRA, 2018). O
dispositivo, que foi inserido pela Lei n° 13.655/2018, determina que o agente publico ¢
responsavel pessoalmente por suas opinides ou decisdes em caso de dolo ou erro grosseiro. O

erro grosseiro seria aquele que um “homem médio” nao cometeria.

68 «“As presungdes sdo itens Uteis de uma vasta caixa de ferramentas na jurisdigdo. Tal utilidade serve para lidar
com a situagdo juridica subjetiva passiva do 6nus, em peculiar quando ndo ha suficiente demonstragdo dos fatos
que levaram ao desacordo entre as partes.” (BARBOSA, 2020, p. 259).
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Em vista do que foi examinado, foi possivel demonstrar que a figura do técnico no
assunto esta inserida no contexto dos parametros abstratos de conduta. Especificamente, ele faz
parte do movimento de fragmentacao dos padrdes de conduta, que remontam sua origem ao
bonus pater familias. Com base nessas discussdes, deve-se investigar, agora, a natureza juridica

do técnico no assunto.

1.1.3 A natureza juridica do técnico no assunto propriamente dita

A comparagdo do técnico no assunto com figuras de outras areas do Direito mostra que
ele esta inserido no contexto dos parametros abstratos de conduta, isto é, no contexto dos
standards. Tal como o bonus pater familias e o administrador diligente, o técnico no assunto ¢
imaginado pelo intérprete e € utilizado como um filtro de condutas.

Para se confirmar se o técnico no assunto ¢ efetivamente um parametro abstrato, isto €,
uma abstracdo juridica hipotética, deve-se recorrer aos comentarios ja produzidos sobre essa
figura. Domingues (2009, p. 50) chama o técnico no assunto de “personagem mitica”, no que ¢
acompanhado por Garcia (2005, p. 31), que o chama de “abstracdo juridica”. J4 Abrantes (2017,
p. 198) segue a linha de Michel Vivant, no sentido de que “o técnico no assunto ¢ um
personagem abstrato”. Ja Barbosa (2015, p. 144) o chama de “sujeito ficticio”, opinido que ¢
refor¢ada no trabalho conjunto com Barbosa “esse técnico ¢ uma ficcao” (BARBOSA;
BARBOSA, 2018, p. 192).

Leonardos e Bianco (2017, p. 38) o definem como “uma fic¢ao adotada pelas principais
jurisdigdes ao redor do mundo”. No mesmo sentido, Dra. Liliane Roriz defende que o
conhecimento médio do técnico no assunto “é o paradigma da analise” de atividade inventiva
(ALMEIDA, 2014, p. 61). Nessa linha Maior (2010, p. 260) esclarece que o técnico no assunto
“nao existe, ¢ um ente ficticio”.

De forma ludica, Oliveira (1999, p. 25) reflete que o “técnico no assunto ¢ uma figura
ficticia. Ninguém jamais o encontrara na rua.” Nao por acaso, nos corredores dos escritorios de
advocacia especializados em propriedade industrial costuma-se dizer que ndo ¢ possivel
convidar o técnico no assunto para jantar ou para tomar um chopp.

Esse entendimento da doutrina patria ¢ compartilhado por comentaristas do sistema de
patentes de invengao e tribunais da Alemanha e dos Estados Unidos. Em decisao proferida pelo
Tribunal Federal de Justica da Alemanha, o Bundesgerichtshof (BGH), foi determinado que “a

definicdo do técnico no assunto serve para estabelecer uma pessoa ficticia, e a partir do seu
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ponto de vista a patente € o estado da técnica devem ser avaliados”.® No manual do direito de
patentes alemao, Haedicke ressalta o carater hipotético do técnico no assunto ao dizer que “[a]
afericdo concreta de atividade inventiva deve responder se um técnico no assunto feria sido
capaz de [...]” (HAEDICKE et al., 2012, p. 97, traducdo nossa)’’.

Nos Estados Unidos, Burk e Lemley (2002, p. 1190, tradu¢do nossa) apontam que o
técnico no assunto “parece ser um solucionador de problemas, que os tribunais colocam para
trabalhar hipoteticamente para solucionar o problema resolvido pelo inventor.””!. Da mesma
forma, Meara (2002, p. 276) defende que “o técnico no assunto € uma pessoa hipotética”.
Mandel (2008, p. 59) igualmente qualifica esse técnico como “hipotético””?, da mesma forma
que o saudoso professor Karshtedt (2021, p. 1658, tradugao nossa) quando diz que “um técnico
no assunto ndo ¢ uma pessoa real, mas uma constru¢do”.”> Mais precisa ainda é a ponderacdo
de Abbott (2020, p. 235), no sentido de que “o teste do técnico no assunto € apenas um
instrumento tedrico para os decisores”.

Com base nessas reflexdes da doutrina brasileira e estrangeira, € possivel confirmar que
o técnico no assunto ¢, efetivamente, uma figura hipotética, um padrao abstrato de conduta, de
mesma estirpe’ do bonus pater familias. O técnico no assunto, assim, néo existe na realidade,
ele deve ser imaginado como um profissional de conhecimento técnico mediano” na area da
tecnologia em discussao.

Como contraponto a essa visao, devem ser citados os resultados do estudo empirico
conduzido por Santos (2019) a respeito da percep¢do dos examinadores de escritorios de
patentes ao redor do mundo sobre o técnico no assunto.

Em seus resultados, o autor identificou que a maioria dos examinadores de patentes dos
escritorios de patentes do Brasil, Canada, China, Estados Unidos da América, Europa e [ndia
nao enxergam a figura do técnico no assunto como hipotética, mas, sim, como sendo o proprio

examinador ou um especialista na matéria:

% No original em alemdo: “Die Definition des Fachmanns dient dazu, eine fiktive Person festzulegen, aus deren
Sicht das Patent und der Stand der Technik zu wiirdigen sind.” (BGH, X ZR 14-16).

0 No original em alemdo: “Die konkrete Bewertung der erfinderischen Tétigkeit soll die Frage beantworten, ob
ein Durchschnittsfachmann in der Lage gewesen wire [...]”.

"'No original em inglés: “The section 103 PHOSITA appears to be something of a problem solver, who the courts
set to work hypothetically tackling the problem solved by the inventor”.

72 “This hypothetical person of ordinary skill represents a baseline against which the degree of innovation of an
invention is measured.” (MANDEL, 2008, p. 59). Em tradu¢do livre “Este hipotético técnico no assunto
representa o limiar em relagdo ao qual o grau de inventividade de uma invengao ¢ medido.”

73 No original em inglés: “a PHOSITA is not a real person, but a construct.”.

4 Novamente, com o perddo do leitor pela referéncia a relagio familiar.

75 Isto €, nem genial, nem bronco.
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e3) técnico no assunto como ‘examinador de patentes’: preponderou como opinido
mais prevalente ‘razoavel relagdo’, mostrando que de certa maneira, as respostas [sic:
ndo]’® acompanharam a posi¢do da maior parte da doutrina, que ndo associa
diretamente uma figura a outra.

e4) técnico no assunto como ‘especialista na matéria’: a maioria dos respondentes
opinou que existe muita relacdo entre tais termos. Sugere-se que os respondentes
entenderam o especialista na matéria no mesmo conceito apreendido em Portugal,
conforme capitulo 3;

e5) técnico no assunto como ‘figura juridica hipotética’: a maioria dos examinadores
ndo associou o conceito de técnico no assunto ao de figura juridica hipotética, havendo
divergéncia com a doutrina preponderante na matéria; [...] (SANTOS, 2019, p. 149).

Ha dois problemas de se adotar uma visdo tal como sugerida pelos examinadores dos
escritorios de patentes. O primeiro deles esta no risco de subjetividade que ela carrega. Como
explicado por Schreiber (2009), intérprete, seja ele juridico ou ndo, que se identifica com o
parametro abstrato cria um critério inacessivel, que depende do seu arbitrio e da sua experiéncia
pessoal’’. Em outras palavras, uma tecnologia sera 6bvia se o examinador entender que ela é
obvia.

O segundo problema esta na delimitagdo do conhecimento técnico mediano. Nao parece
razoavel dizer que um especialista concursado seja portador de um conhecimento médio’™. E
fato que os examinadores de patentes de invencao do INPI e os peritos judiciais que atuam nas
agdes envolvendo patentes possuem capacidade técnica muito além da média’. Esta ndo é uma
critica, muito pelo contrario, ¢ louvavel que as pessoas que atuam no sistema de patentes de

inven¢do sejam tdo capacitadas®®®!,

76 A complementago ¢ feita apenas por acreditar que tenha havido um pequeno erro de digitagdo no texto, uma

vez que a doutrina, como visto, enxerga o técnico no assunto como uma figura hipotética, veja-se a resposta ao
item e5), bem como o item 5.1.2.25 (SANTOS, 2019, p. 191), indicando que apenas 7 entrevistados entenderam
haver pouca relagdo entre “técnico no assunto” e “examinador de patentes”, ao passo que 25 entrevistados
responderam que ha muita relagdo e 43, que ha razoavel relagdo entre o técnico no assunto e o examinador de
patentes de invencgao.

77 “A identificagdo do modelo de conduta com a consciéncia judicial suscita um grave problema de legitimidade
teorica. Embora sua maior vantagem pratica seja, de fato, a facilitagdo da prova da culpa, o método abstrato
sempre teve como justificativa uma certa secularizagdo da culpa, no sentido de tornd-la uma nog¢éo mais
cientifica, vinculada a um modelo de conduta que todos poderiam conhecer e observar, ao invés de deixar a
avaliagdo aos sabores da analise concreta. Entretanto, o parametro de comportamento prudente do juiz, em sua
individualidade, afigura-se tdo inacessivel e tdo pessoal quanto o pardmetro do proprio responsavel.”
(SCHREIBER, 2009, p. 40).

8 O tltimo edital publicado pelo INPI em 2014 exigiu, no minimo, titulo de Mestre para pesquisador em
propriedade industrial na area da tecnologia. O titulo de Doutor, por sua vez, conferiu mais seis pontos na prova
de avaliacdo de titulos, sendo o titulo que mais proporcionava pontos no exame. Por outro lado, ndo foi exigida
experiéncia em atividade profissional de nivel superior na Administragdo Publica ou na iniciativa privada, que
conferiu apenas 1,6 ponto por ano completo de atividade (INPI, 2012).

7 Bastaria um breve exame nos seus curriculos para verificar que seus conhecimentos sio profundos e, arrisca-se,
proximos a de um inventor.

80 O autor ja teve a oportunidade de interagir com examinadores de patentes de invencdo, especialistas técnicos e
peritos judiciais e todos demonstraram seus conhecimentos acima da média.

81" A definigdo do conhecimento técnico mediano depende de uma andlise concreta da tecnologia em discussio;
havera situagdes em que a capacidade média equivalera ao curriculo do examinador de patentes de invencdo ou
do perito judicial, mas isso apenas pode ser aferido em concreto.
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No entanto, esse ndo ¢ o parametro estabelecido pela LPI. O atendimento aos requisitos
de patenteabilidade nao deve ser realizado aos olhos dos examinadores de patentes de invengao
e dos peritos judiciais, mas aos olhos de um profissional de conhecimento técnico mediano na
drea da tecnologia, mas ndo s0, € preciso que esse profissional seja imagindrio, hipotético.

Contudo, ha que se fazer uma ressalva. O fato de o técnico no assunto ser um parametro
abstrato e hipotético ndo significa que qualquer pessoa podera ser examinadora de patentes de
invengdo ou perito judicial. Pelo contrario, € preciso que essa pessoa tenha conhecimento
técnico na area da tecnologia em discussdo, como ressaltam Dra. Liliane Roriz®?, Denis
Barbosa®?, Gabriel Leonardos e Rafael Amaral®* e véarios outros estudos sobre a qualificagdo
minima para o examinador e o perito em matéria de patentes de invengao®.

Em vista dessas consideracgoes, € possivel confirmar que a figura do técnico no assunto
¢ um parametro hipotético e abstrato, que incorpora as caracteristicas e capacidades de um
profissional de conhecimento técnico médio na area da tecnologia. Esse parametro influencia a
qualificacdo dos examinadores de patentes de invencao e de peritos judiciais, que, igualmente,
devem possuir conhecimento técnico na area da tecnologia. A diferenca € que seu conhecimento
ndo sera necessariamente médio; pelo contrario, costuma estar acima da média.

No entanto, a discussdo sobre a natureza juridica dessa figura ndo para ai. E preciso
identificar uma categoria juridica precisa para sua natureza®®; afinal, parAmetro abstrato parece

uma expressao vaga. Diante também da sua natureza ficticia, viu-se que ha autores que o

82 «“Sob o aspecto subjetivo, o parAmetro de andlise a ser adotado ¢ o do conhecimento do omus habilis, ou seja,
o técnico no assunto, de conhecimento e inteligéncia medianos, e ndo o padrao do proprio perito que oficia no
feito e que é geralmente dotado de conhecimento acima da média.” (ALMEIDA, 2014, p. 62).

8 “Em primeiro lugar, esta nogdo legal representa o limiar minimo de capacitagdo técnica de um analista de
patentes, ou de um perito, para que possa cumprir seu dever legal. [...] Quanto Albert Einstein examinava
patentes no INPI suico, tinha ele que rebaixar sua genialidade ao parametro do técnico normal, mas experiente,
no ramo da fisica. A Teoria da Relatividade em gestagdo no cérebro do génio ndo seria filtro razoavel para as
contribuigdes, normalmente limitadas, para que a lei assegura patente. Sempre ¢ possivel — pelo menos para os
realmente dotados de conhecimento e equilibrio — reduzir seu nivel critico para o parametro legal. Mas ¢
inimaginavel que um conhecimento insuficiente, uma limitada experiéncia, uma inaptiddo medular, chegue ao
padrdo legal. Talvez o Paracelso, com sua lingua de fogo, possa inspirar o perito judicial que ndo seja o homem
do oficio, mas tratamos de Direito do Estado e ndo candnico; neste, o perito tem de atender o parametro legal
sem fic¢des ou transcendéncias.” (BARBOSA; MAIOR; RAMOS, 2010, p. 73-74).

84 “Em outras palavras, o que pretendemos demonstrar neste trabalho é que, para efeitos de aferigio dos dois
requisitos de patenteabilidade aqui analisados, € absolutamente imprescindivel que o juizo da a¢ao de nulidade
investigue a exata area coberta pelo invento ¢ busque individuos com comprovada formagdo académica e,
principalmente, profissional nesse exato segmento, ¢ ndo em congéneres a ele. Lembre-se que a exigéncia da lei
¢ de uma clareza solar: técnico no assunto!” (LEONARDOS; AMARAL, 2009, p. 40).

85 Veja-se, nesse sentido, a edi¢do n. 89 da Revista da Associacio Brasileira da Propriedade Intelectual, de jul./ago.
de 2007, na qual foram publicados artigos de Ada Pellegrini, Alexandre Camara, Denis Barbosa, Candido
Dinamarco e Humberto Theodoro Jinio a respeito da qualificagdo do perito judicial em agdes de nulidade de
patentes.

86 Seguindo o enfoque estrutural que foi mencionado acima. Veja-se: Bobbio (2007, p. 53-54). No mesmo sentido,
veja-se Régis (2022).
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chamam de fic¢do juridica. Em vista disso, deve-se examinar se o técnico no assunto ¢ um
conceito juridico indeterminado, uma presungdo juridica ou uma fic¢do juridica.

A esse respeito, contribuigado relevante € feita por Maior (2010), que aponta a imprecisao
de expressdes utilizadas no conceito legal de atividade inventiva, em especial, a expressao
técnico no assunto®’. O autor sugere que o sentido desse termo deve ser complementado pela
interpretacdo juridica, de modo a se alcancar “uma unica e exclusiva decisdo possivel, em
atividade plenamente vinculada™8.

A doutrina dos conceitos juridicos indeterminados estd intimamente relacionada com a
discricionariedade administrativa e tem por objetivo a ampliagdo da objetividade na atuagao da
Administragdo Publica (SADDY, 2016, p. 56). Os conceitos juridicos indeterminados
pressupdem que a previsao legal que os estabeleceu ndo permite a sua integral aplicacdo na
atividade de interpretagao (SADDY, 2016, p. 56).

Esses conceitos indeterminados possuem sentido impreciso e, por vezes, subjetivo
(SADDY, 2016, p. 69), gerando dividas no intérprete a respeito das possiveis significagdes. De
forma aparentemente paradoxal, os conceitos juridicos indeterminados partem da premissa de
que hé apenas uma solucao justa para situagdo fatica que pretendem regular (SADDY, 2016, p.
68).

Para confirmar essas questoes, recorre-se a Karl Larenz. O autor afirma que um conceito
juridico ¢ abstrato quando ele pretende partir de uma situacao concreta e marchar em diregao a
generalizacdo (LARENZ, 2019, p. 624). Essa tarefa ¢ conduzida por meio da eliminagdo de
caracteristicas particulares de um objeto para se encontrar uma definicdo subjacente comum a
todos os objetos especificos da ideia que se pretende generalizar (LARENZ, 2019, p. 625).
Quanto mais concreto for o conceito, por um lado, mais elementos especificos ele tera, por
outro, terda menos extensdo (LARENZ, 2019, p. 625)%.

Esse raciocinio pode ser utilizado a figura do técnico no assunto, que pretende ser

aplicavel a todas as tecnologias passiveis de protecao por patente de invengdo. A problematica

87 “Termos como ‘maneira evidente ou 6bvia’ e ‘técnico no assunto’ sdo exemplos claros do que se passou a definir
como conceitos juridicos indeterminados.” (MAIOR, 2010, p. 137).

8 “Tanto um como outro, portanto, sio conceitos de experiéncia ou empiricos, requerendo que seu sentido seja
complementado por meio de critérios objetivos, praticos, extraidos da experiéncia comum. Obtido o sentido
desejado, ao aplicador restara uma tnica e exclusiva decisdo possivel, em atividade plenamente vinculada.”
(MAIOR, 2010, p. 139).

8 Para aqueles mais versados na 4rea das patentes de invencdo, o raciocinio é similar ao da redagio das
reivindica¢des. Uma reivindicagdo ¢ mais ampla quando ha menos elementos apds seu termo caracterizante, isto
¢, maior serd o nimero de situa¢des faticas que poderdo ser abarcadas pela reivindicagdo, resultando em um
escopo de protecdo amplo. Por outro lado, quanto mais elementos houver apos o termo caracterizante, mais
especifica serd a reivindicag@o e mais restrito serd seu escopo de protecao.
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da abstracdo ¢ o esvaziamento de sentido do conceito, uma vez que foram eliminadas as
caracteristicas diferenciadoras do conceito (LARENZ, 2019, p. 648)%.

Por sua vez, Engisch (2001) oferece a resposta para o reconhecimento do técnico no
assunto como um conceito juridico indeterminado. O autor sustenta que o bonus pater familias
¢ um conceito juridico indeterminado, pois essa figura ¢ tdo abstrata que permite que outros
conceitos lhe classifiquem e lhe deem particularidades para que possa ser aplicado®!. Ou seja,
o conceito de bom pai de familia possui um nucleo de certeza e uma oOrbita de incerteza
(ENGISCH, 2001, p. 208). A mesma conclusao ¢ aplicavel ao técnico no assunto, ndo apenas
por ter sido originado dessa figura, mas também por ter um nticleo de certeza (profissional de
conhecimento técnico mediano) e uma oOrbita de incerteza (quais sdo esses conhecimentos
técnicos, quem ¢€ o profissional, o que ¢ mediano).

Por vezes, vé-se que o técnico no assunto ¢ chamado de ficgdo ou presungdo juridica®?,
mas tais classificagdes ndo parecem as mais adequadas. Embora o conceito seja carregado de
um valor ficticio, ndo parece tecnicamente correto defini-lo como uma fic¢ao juridica ou como
uma presungdo. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que as fic¢des sao instrumentos de
interpretacdo do direito material ao passo que as presuncdes estdo vinculadas a prova e ao
procedimento juridico (BARBOSA, 2020, p. 275). A propriedade intelectual, como um todo,
possui diversas ficcoes e presuncdes, pelo que, a principio, faria sentido pensar que o técnico
no assunto ¢ uma ficgdo ou uma presungao (BARBOSA, 2020, p. 275).

Uma fic¢do juridica consiste em “equiparar voluntariamente algo que se sabe que ¢

desigual” (LARENZ, 2019, p. 366), ou seja, aplicar uma norma prevista para uma situa¢do X a

% Como forma de amenizar esse problema, nas palavras de Larenz (209, p. 626), “o caminho mais curto parece
ser formar, a partir de conceitos abstratos, previsdes as quais possam ser subsumidos sem esfor¢o todos os
fendmenos da vida que apresentam as notas distintivas do conceito”. Ou seja, ¢ necessario construir
juridicamente o conceito abstrato para sua inser¢do no sistema sem ruptura. Como sera abordado na se¢éo 3.1,
o conceito abstrato de técnico no assunto nao estd plenamente construido no sistema de patentes de invengao
brasileiro, o que cria dificuldades na sua aplicag@o concreta nas decisdes administrativas e judiciais.

1 “Pelo que respeita as classes de conceitos juridicos versadas a seguir no texto, diga-se que todos os conceitos
juridicos de tipos se deixam sem divida colocar ao lado deles como uma nova classe de conceitos aos quais
podemos atribuir muitas particularidades. Mas em parte (!) eles apresentam-se também como subespécies dos
conceitos ‘indeterminados’ (com os seus contornos ‘fluidos’) ou dos conceitos ‘normativos’. Assim, p. ex., sdo
caracteristicos do tipo ‘sociedade’ ou do de ‘delinquente habitual perigoso’ os limites imprecisos do seu campo
de aplicagdo. Assim também no tipo do ‘bonus pater familias’ ou no de ‘comerciante honesto e cuidadoso’ surge
em evidéncia o recorte ‘normativo’, sendo que no ultimo conceito tem ao mesmo tempo o caracter de uma
‘clausula geral’.” (ENGISCH, 2001, p. 258).

92 “Como a LPI, em seu artigo 13, dispde que haverd atividade inventiva quando a matéria ndo for evidente ou
obvia para um técnico no assunto, compreendeu o Juizo que deveriam ser detalhadamente explicitadas as
caracteristicas desta fic¢do juridica, que emula o nivel de conhecimento mediano de um profissional técnico a
época do depdsito da patente.” (LESSA, 2018, p. 45).
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uma situagdo Y, que lhe ¢é diferente, mas que, como dito por Larenz, “a lei finge”3

serigual. A
ficcdo juridica, portanto, determina que as consequéncias do fato 4 devem ser as mesmas
consequéncias para o fato B (LARENZ, 2019, p. 367).

Nao parece ser o caso do técnico no assunto. Nao ha situacdes materiais distintas aos
quais o sistema normativo da tratamento juridico idéntico. De fato, ndo hé duas situagdes; ha
apenas uma em tela, a saber, o que um profissional de conhecimento técnico médio entende do
relatorio descritivo e do estado da técnica. Caso a lei determinasse que uma determinada
situagdo C fosse sempre Obvia para um técnico no assunto, estar-se-ia diante de uma ficgao
juridica, mas, ainda assim, o técnico em si ndo seria a ficgdo, pois ele permaneceria sendo o
filtro de aferi¢do da situacdo material em discussao.

Da mesma forma, o conceito de técnico no assunto nao parece instaurar uma presuncao
juridica. Para utilizar uma alegoria posta pela doutrina, “as presuncdes sdo itens Uteis de uma
vasta caixa de ferramentas na jurisdi¢do” (BARBOSA, 2020, p. 259), que se destinam a lidar
com o onus da prova (BARBOSA, 2020). Como foi visto em relagdo a business judgement rule,
a conduta de administradores de companhias ¢ presumidamente considerada adequada quando
for tomada em atencdo a alguns parametros de conduta, que podem ser aferidos por um juiz,
como boa-fé e diligéncia (SILVA, 2007, p. 192). Ou seja, a regra de julgamento do negbcio €
em si a presuncao juridica, enquanto o parametro de conduta ¢ o do administrador diligente.

Em relacdao ao técnico no assunto, cumpre reconhecer que o estabelecimento de uma
figura ficticia como parametro de aferi¢do de atividade inventiva e suficiéncia descritiva
contribui para facilitar a prova de fatos ocorridos no passado, em relagdo aos quais o viés
retrospectivo € inevitavel. A figura, assim, estabelece uma presuncao de que fatos ocorridos no
passado serdo examinados na perspectiva de um profissional de conhecimento técnico médio
na area em discussdo, o que facilita sua prova. Afinal, ndo ¢ possivel saber efetivamente como
um profissional real do passado teria lido a tecnologia no momento de sua invengao.

Dessa forma, vé-se que o técnico no assunto ndo ¢ tecnicamente uma presun¢do ou
fic¢do juridica, ainda que esteja inserido em um contexto de uma presungdo juridica
estabelecido pela LPI, qual seja, que o exame dos requisitos de patenteabilidade sera conduzido

na perspectiva de um técnico no assunto. Essa ¢ a presungdo, a qual deve ser conduzida por

93 “As ficgdes legais tém normalmente como finalidade a aplicacdo da regra dada para uma previsio normativa
tipica (P') a outra previsdo normativa tipica (P?). Deste modo, ndo sdo sendo remissdes encobertas. Em vez de
ordenar: as consequéncias juridicas de P! vigoram também para P2, a lei finge que P? é um caso de P'. Como a
lei ndo contém enunciados sobre fatos mas ordenacdes de vigéncia, o legislador ndo afirma que P? é na realidade
igual a P1, ou que é um caso de P1, mas preceitua que para P? valem as mesmas consequéncias juridicas que
para P1.” (LARENZ, 2019, p. 367).
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intermédio de uma lente, de um instrumento: o técnico no assunto. A natureza juridica do
técnico do assunto, portanto, ¢ de conceito juridico indeterminado, de parametro abstrato de

conduta, de standard.

1.2 O desenvolvimento historico do técnico no assunto

Uma vez estabelecidos o conceito de “técnico no assunto”, sua natureza juridica e as
normas que lhe sdo aplicaveis, deve-se passar ao estudo do desenvolvimento histérico dessa
figura. Diferentemente da proposta do item anterior, em que se buscou examinar o técnico no
assunto em um enfoque estrutural (BOBBIO, 2007, p. 53-54)* como um instituto estatico do
direito positivo®, o presente subcapitulo busca conferir fluidez ao conceito e examinar sua
mutacao ao longo de sua historia.

Em um primeiro momento, todavia, ¢ preciso justificar a realizacdo da analise do
contexto historico que levou ao surgimento do técnico no assunto no Brasil (item 1.2.1).
Apresentadas as razdes que dao suporte ao presente item, passa-se ao estudo do
desenvolvimento historico dessa figura com o objetivo de se identificar suas origens (item
1.2.2), ap6s o que se estudam as normas juridicas que veicularam o conceito de “técnico no

assunto” ao longo da cronologia do direito brasileiro (item 1.2.3).

1.2.1 Justificativas tedricas para o estudo histérico da figura

As normas juridicas possuem uma relagdo necessaria com os fatos sociais com que se
relacionam (LARENZ, 2019, p. 263). Isso significa que o sentido que ¢ atribuido ao texto
normativo estd em constante adaptacdo a luz das mudangas do contexto social onde estdo
inseridas, mudancas essas que sdo intrinsecas a natureza histdrica do ser humano (LARENZ,

2019, p. 262)%.

4 No mesmo sentido, veja-se Régis (2022).

%5 “A ciéncia dogmatica do direito constréi-se, assim, como um processo de subsun¢do dominada por um
esquematismo binario, que reduz os objetos juridicos a duas possibilidades: ou se trata disso ou se trata daquilo,
construindo-se enormes redes paralelas de se¢des. A busca, para cada ente juridico, de sua natureza — e esta ¢ a
preocupagdo com a natureza juridica dos institutos, dos regimes juridicos etc. — pressupde uma atividade tedrica
desse tipo, na qual os fendmenos ou sdo de direito publico ou de direito privado, um direito qualquer ou ¢é real
ou ¢ pessoal, assim como uma sociedade ou ¢ comercial ou é civil, sendo as eventuais incongruéncias ou tratadas
como excecdes (natureza hibrida) ou contornadas por fic¢des (FERRAZ JUNIOR, 2018, p. 89).

% No mesmo sentido: “A Historia expressa a complexa manifestagdo da experiéncia humana interagida no bojo
de fatos, acontecimentos e institui¢cdes. O carater mutavel, imperfeito e relativo da experiéncia humana permite
proceder multiplas interpretacdes dessa historicidade.” (WOLKMER, 2003, p. 16).
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Uma fonte normativa, como, por exemplo, os artigos 13 e 24 da LPI, que estabelecem a
figura do técnico no assunto, nasce em resposta a fatos sociais. Nao apenas, as fontes normativas
se relacionam com o pano de fundo social no momento de sua edi¢do e, da mesma maneira,
com os fatos do momento historico em que deverdo ser aplicadas pelo intérprete (LARENZ,
2019, p. 263).

De igual maneira, o estudo do contexto ou do desenvolvimento histdrico de um instituto
poderd auxiliar na sua interpretacao, isto €, na sua conformagao a situacoes de fato que forem
colocadas aos operadores do direito. Como produto da vontade dos legisladores, as fontes
normativas possuem uma intencdo reguladora aplicavel a fatos sociais ocorridos no passado
(LARENZ, 2019, p. 463); o olhar contextual do intérprete permitira identificar se o sentido
atribuido a tais fontes normativas permanece aplicavel aos novos fatos sociais.

O objetivo da leitura historica da figura do técnico no assunto proposta neste estudo se
aproxima a missao da Historia do Direito, qual seja ressaltar que o Direito existe dentro de uma
sociedade e as normas juridicas se destinam sempre a solucionar questdes contingenciais
(HESPANHA, 2018, p. 21). Com efeito, o estudo historico pode assumir duas funcdes, a
principio, excludentes. Por um lado, poderd assumir uma fun¢ado legitimadora do direito posto,
que o enxerga como neutro ou como resultado do progresso (HESPANHA, 2018, p. 30). Por
outro, podera assumir uma fungao critica, capaz de enxergar o passado como experiéncia e
instrumento de critica do direito posto (WOLKMER, 2003, p. 18).

Com base nessas reflexdes acerca da importancia do estudo histérico como instrumento
de compreensdo de institutos juridicos, ¢ preciso identificar as justificativas especificas para a
analise do desenvolvimento historico da figura do técnico no assunto. De inicio, € importante
ressaltar que a expressao “técnico no assunto” ¢ recente (DOMINGUES, 2009, p. 50), mas o
contetido veiculado por ela, isto ¢, seu significado, aparece sob outras roupagens®’. Para
averiguar a certeza dessa assertiva, ¢ preciso conduzir uma andlise historica das fontes
normativas que enderecaram, em algum momento histérico, esse fendmeno.

Adicionalmente, a proposta de sistematizacdo do marco teorico do instituto deve passar
pelo exercicio de compreender seu nascimento como norma juridica. Como visto, as fontes
normativas nascem em resposta a fatos sociais, mas ndo somente, elas se relacionam com fatos
existentes durante a sua promulgacdo e durante a sua aplicagdo aos fatos de casos concretos

(LARENZ, 2019, p. 263).

°7 Por exemplo, mecanico habilidoso, pessoa habil, mecanico de entendimento comum.
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Da mesma forma, a organizacdo da evolucdo cronoldgica do instituto permitira que se
faga uma leitura legitimadora ou critica que, independentemente da linha que adotem, sdo
particularmente necessarias para a tarefa de contribuir com o desenvolvimento do sistema de
patentes de invengao brasileiro. Feitas as justificativas teoricas € metodologicas para a presente

secdo, passa-se ao estudo do nascimento do instituto do “técnico no assunto” propriamente dito.

1.2.2 As origens historicas do técnico no assunto

Historicamente, a figura do técnico no assunto nasce como um parametro de afericao da
condicdo de suficiéncia descritiva, muito antes de se tornar modelo abstrato de conduta no
exame do requisito de atividade inventiva. A justificativa para tanto € cronoldgica, qual seja,
enquanto a condi¢ao de suficiéncia descritiva encontra suas origens por volta de 1740, a
atividade inventiva resulta do precedente Hotchkiss v. Greenwood, julgado pela Suprema Corte
dos Estados Unidos da América em 1851.

No entanto, antes disso ja era possivel identificar um embrido do técnico no assunto na
figura dos aprendizes ingleses. As cartas de privilégios concedidas na Inglaterra desde o Século
XIV exigiam o treinamento de aprendizes ingleses para a sua outorga. Um dos primeiros
privilégios concedidos naquele pais data de 1331 em uma carta de protecao outorgada pelo Rei
Edward III para John Kempe, da regido de Flandres, para a introdugao de tecnologia téxtil na
Inglaterra (HULME, 1896, p. 142).

A concessao de privilégios e protecdes era uma prerrogativa ilimitada do poder real na
Inglaterra da época (BRACHA, 2005, p. 9), ndo se diferenciando de outros tipos de privilégios
outorgados pela realeza, tais como terras, oficios e honrarias (BRACHA, 2005, p. 10). Seu
objetivo era permitir a insercdo de manufaturas e novas técnicas na economia inglesa do Século
XIV (MACLEOD, 2002, p. 10), que ainda era majoritariamente agraria e entende-se que sua
capacidade manufatureira era menor do que aquelas dos reinos nas regides de Flandres,
Florenca, Veneza, Génova, dentre outras (WELLS; TERREFE, 2020, p. 2).

Como instrumento dessa politica industrializante, o rei inglés outorgou o privilégio ao
Sr. Johann Kempe da regido de Flandres para introduzir novas técnicas téxteis. A carta
especificou que seu proposito seria “instruir e informar aqueles que desejassem aprender com
ele” (HULME, 1896, p. 142, tradugdao nossa). Nao havia nesse privilégio uma exigéncia
expressa de treinamento de aprendizes propriamente dita, porém reconhece-se uma exigéncia
implicita (WELLS; TERREFE, 2020, p. 4), uma vez que a intencdo do rei inglés era a
transmissdo do conhecimento aos ingleses (MACLEOD, 2002, p. 10). A carta a Johann Kempe
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ndo constituiu tampouco um monopodlio em seu favor, mas garantia a protecao real aos seus
negocios (WELLS; TERREFE, 2020, p. 67).

No século XV, o sistema de patentes comegou a se modificar, acompanhando as
mudancgas nas estruturas historicas da época (CARVALHO, 2009, p. 192). Pouco depois da
Queda dos muros de Constantinopla em 1453, a Serenissima Republica Veneziana emitiu o
primeiro ato normativo que pode ser entendido como uma lei de patentes moderna, a chamada
“Parte” (CARVALHO, 2009, p. 204-205). Essa lei, contudo, nada mencionou a respeito de
aprendizes ou especialistas no assunto. Na verdade, a “Parte” veneziana sequer exigia a
descri¢do da inven¢do para que fossem outorgadas patentes (CARVALHO, 2009, p. 207).

Paralelamente, a pratica inglesa de concessao de privilégios reais a inventores passou a
contar com exigéncias expressas de treinamento de aprendizes ingleses. Em 1552, a carta
patente concedida ao Sr. Henry Smyth pelo Rei Edward VI exigiu o treinamento de aprendizes
ingleses (BRACHA, 2005, p. 18) como contraprestacio ao monopdlio outorgado para a
fabricagdo de vidros com tecnologia da Normandia (MOSSOFF, 2001, p. 1260).

De igual maneira, a primeira patente concedida pela Rainha Elizabeth I, ainda em 1561,
outorgada aos Srs. Stephen Groyett ¢ Anthony Le Leuryer para introducdo de tecnologia de
producdo de sabdo de Castela, determinava a contratagdo de pelo menos dois aprendizes
ingleses (WELLS; TERREFE, 2020, p. 68). Em 1565, a carta outorgada aos Srs. Roger
Heuxtenbury and Bartholomew Verberick para introducao de couro espanhol também exigia a
contratagdo e treinamento de “um aprendiz inglés para cada estrangeiro empregado” (HULME,
1896, tradugao nossa).

Como se pode ver, as cartas de protecao ou de patentes concedidas nessa época nao
exigiam que a tecnologia fosse descrita em um relatorio escrito. Note-se que nao havia exame
no sistema inglés a época, havia mero registro’®>. Da mesma maneira, a transmissdo do
conhecimento e introducdo da tecnologia no reino inglés se dava mediante o treinamento de
aprendizes suditos do rei inglés. Por essas razdes, ndo haveria necessidade de revelar a
tecnologia para um técnico no assunto, ja que essa revelagdo nao seria testada no exame de
patenteabilidade.

Ainda que de maneira muito distinta da forma atual, a exigéncia de treinamento de
aprendizes ingleses lanca as bases do que veio a se consolidar como o técnico no assunto. Em

uma €época ainda embrionaria do sistema de patentes, nao havia sentido em exigir a revelagao

% “The English patent system was one of simple registration. Extensive scrutiny was not expected of the law
officers administering it.” (MACLEOD, 2002, p. 41). Em tradugédo livre, “O sistema de patentes inglés era de
simples registro. Escrutinio extensivo ndo era esperado dos administradores que o administravam.”,
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da tecnologia de maneira que um profissional médio pudesse implementa-la. O objetivo da
politica industrial real inglesa era efetivamente introduzir e incrementar as manufaturas no reino
e isso seria possivel mediante a entrada de estrangeiros detentores de tecnologia que,
consequentemente, transfeririam seu conhecimento tecnoldgico aos aprendizes ingleses.

Apesar do treinamento de aprendizes, a pratica inglesa na concessao de privilégios reais
ndo foi isenta de criticas. Os suditos ingleses passaram a enxergar abuso nas cartas outorgadas
pelos reis ingleses (OCHOA; ROSE, 2002, p. 913). De fato, na visdo da realeza, as cartas eram
efetivamente uma prerrogativa (MOSSOFF, 2001, p. 1267) que, como visto, ndo se
diferenciavam de outros tipos de privilégios reais (BRACHA, 2005, p. 10), podendo ser
outorgados segundo a vontade real.

Na segunda metade do reinado da rainha Elizabeth I, as cartas reais de patentes passaram
a ser concedidas como instrumentos de patrocinio politico (OCHOA; ROSE, 2002, p. 912), o
que levou a judicializagdo em dois casos paradigmaticos, quais sejam, Darcy v. Allen e The
Clothworkers of Ipswich. Os julgados anularam as patentes e marcaram o inicio de um
movimento de limitagcdo dos abusos reais ingleses na concessao de cartas (OCHOA; ROSE,
2002, p. 913). Apesar disso, o rei James I, sucessor da rainha Elizabeth I, manteve o
entendimento de que a outorga das cartas era uma prerrogativa real e poderia ser utilizada como
instrumento de patrocinio politico.

Em resposta, o Parlamento Inglés editou o Statute of Monopolies, que € entendido como
a segunda lei de patentes moderna do mundo (CARVALHO, 2009, p. 275-276). Embora possa
ser observado um discurso anti-monopolista nesse estatuto (OCHOA; ROSE, 2002, p. 913),
com o objetivo de limitar as prerrogativas reais em favor da common law (MOSSOFF, 2001, p.
1272), nao houve significativa alteracdo na forma de outorga de patentes. O Estatuto dos
Monopdlios consolidou, dessa forma, a pratica inglesa até entdo (BRACHA, 2005, p. 24).

O Estatuto dos Monopolios de 1624 nada mencionou sobre a pratica inglesa de
treinamento de aprendizes. Os comentadores apontam que o estatuto apenas reuniu as condigdes
estabelecidas na carta outorgada ao Sr. Henry Smyth para introdugao de vidros da Normandia
(MOSSOFF, 2001, p. 1272), que exigia a contratacdo e treinamento de aprendizes ingleses. A
partir desse entendimento, ¢ possivel inferir que o Statute of Monopolies nao rompe com o
gérmen da figura do técnico no assunto, mas tampouco acrescenta nesse sentido.

Outro elemento que corrobora essa conclusdao ¢ a adog¢ao do prazo de duragao das
patentes estabelecido no monopolio. O periodo escolhido foi de 14 (catorze) anos, que equivalia
ao dobro do periodo de treinamento de um aprendiz nas corporagdes inglesas, conforme

estabelecido no Statute of Apprentices de 1563 (LESTER; ZHU, 2019, p. 793). Por um lado,



51

seria possivel o treinamento de duas geragdes de aprendizes (LESTER; ZHU, 2019, p. 790);
por outro, evitar-se-ia a concorréncia precoce da primeira geracao treinada (LESTER; ZHU,
2019, p. 789).

As chamadas cldusulas de aprendizes seguiram presentes nas cartas patentes outorgadas
sob a égide do Estatuto dos Monopolios (HULME, 1896). Essa fase embrionaria da figura do
técnico no assunto veio a termo apenas com o desenvolvimento da condi¢do de suficiéncia
descritiva. As cartas de protecdo concedidas ndo demandavam, de forma geral, que a tecnologia
fosse descrita, pois a introducao e transmissao do conhecimento no reino se daria a partir do
treinamento de aprendizes ingleses (MOSSOFF, 2001, p. 1289).

A desnecessidade da figura do técnico no assunto se dava também porque o sistema
inglés ndo contava com o exame de requisitos. Tratava-se de um sistema meramente de registro,

como explica MacLeod (2002, p. 2-3, tradugdo nossa):

Nesse periodo, o sistema inglés de patentes era de registro, ndo de exame. O escrutinio
de pedidos de patente era minimo, ¢ a informagdo sobre eles é igualmente esparsa.
Antes da introducdo do relatério descritivo no inicio do século dezoito, e as vezes
mesmo depois dele, até a matéria protegida pela patente era coberta por um manto de
segredo e apenas brevemente descrita®.

Apesar disso, € possivel identificar situagdes esporddicas em que foram apresentadas
informagdes em forma de relatorio para a concessao do privilégio. Essas patentes formaram os
antecedentes do que veio a se considerar a condi¢dao de suficiéncia descritiva, que se tornou
exigivel a partir de 1740 na Inglaterra (WELLS; TERREFE, 2020, p. 71).

Uma das patentes paradigmaticas desse fendmeno data de 1561, j4 mencionada, a
segunda patente outorgada pela Rainha Elizabeth 1. A tecnologia que a monarca desejava que
fosse produzida no reino era de produgao de salitre (nitrato de potassio), ingrediente necessario
para a produgdo de pélvora (WELLS; TERREFE, 2020, p. 68). A época, o salitre consumido
pela Inglaterra era importado da Antuérpia que, a época, estava sob controle Habsburgo-
Espanhol (WELLS; TERREFE, 2020, p. 68). Além de ensinar os suditos ingleses, o titular da

patente deveria reduzir “o processo e todos os seus segredos” por escrito (WELLS; TERREFE,

2020, p. 68).

% No original em inglés: “In this period the English patent system was one of registration, not examination.4
Scrutiny of applications for patents was minimal, and information about them is accordingly sparse. Before the
introduction of written specification in the early eighteenth century, and sometimes also after it, even the subject
of the patent is shrouded in secrecy and only briefly described.”
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Em 1611, o Sr. Simon Sturtevant anexou voluntariamente uma descri¢do ao seu pedido

de patente para uma inven¢do de carvdo no processo de fundi¢do de ferro!'®

. O requerente
chamou o relatorio de “Tratado sobre Metallica”, no qual especificava alguns dos processos
utilizados na invencao, sob a promessa de revelar a invengdo completa apds a concessao da
patente (MOSSOFF, 2001, p. 1290). Os historiadores do sistema de patentes inglés apontam
que esse primeiro relatorio permitiria mostrar que os requisitos de implementagao da tecnologia
ou de contratagdo e treinamento de aprendizes poderiam ser substituidos por uma revelagao
ampla da tecnologia (MOSSOFF, 2001, p. 1290).

Mais do que para permitir que um profissional habilidoso pudesse implementar a
tecnologia, o relatdrio produzido por Sturtevant teve por objetivo assegurar sua titularidade
sobre a invencdo, além de servir como barganha para a sua concessao perante a realeza
(MOSSOFF, 2001, p. 1291). O mesmo ocorreu em 1711 com a patente concedida ao Sr. John
Nasmith (MOSSOFF, 2001, p. 1291). Apesar disso, a exigéncia de depdsito de um relatdrio
com revelagdo da invengdo passou a ser pratica comum na Inglaterra somente a partir de 1734
(ADAMS, 2019, p. 9). Nao havia, todavia, exigéncia de que esse relatorio fosse tal que
permitisse a implementacdo da tecnologia por um profissional com habilidade na tecnologia
(ADAMS, 2019, p. 9).

Foi apenas em 1778, no julgamento do caso Liardet v. Johnson que se tornou obrigatorio
revelar a tecnologia de maneira que uma pessoa com habilidade na tecnologia pudesse
implementa-la'®!. Durante o julgamento, o juiz Lord Mansfield elencou 4 (quatro) perguntas a
serem respondidas pelos jurados: “(1) se o réu utilizou a composi¢do; (2) se era nova ou velha;
(3) se estava em uso no comércio, ou ¢ realmente uma invengdo nova; (4) se o relatorio
descritivo era suficiente para ensinar outros artistas a fazer uso dela” (ADAMS, 2019, p. 10,
tradugdo nossa).!’> Nota-se que a expressdo utilizada pelo juiz foi “artistas”, que pode ser
intercambiado com profissionais ou técnicos na lingua inglesa.

Poucos anos depois, em 1785, o caso R v. Arkwright marca mais um avango no

desenvolvimento historico do técnico no assunto. Igualmente no requisito de suficiéncia

descritiva, o juiz Buller perguntou aos jurados se “o relatorio descritivo era tal que mecanicos

100 Essa graciosidade do Sr. Sturtevant parece ser a origem da modificacdo do sistema de registro para o sistema
de exame na Inglaterra. Veja-se: “That would imply, however, movement towards a diferent system - of
examination, not simple registration.” (MACLEOD, 2002, p. 51). Em tradugao livre: “Isso significaria, contudo,
um movimento em direcdo a um sistema diferente — de exame, ndo simples registro.”

Para uma visao critica, veja-se: Adams (2019, p. 10).

Traducdo livre do original em inglés: “(1) whether the defendant had used the composition; (2) whether it was
new or old; (3) whether it was in use in the trade, or really a new invention; (4) whether the specification was
sufficient to teach other artists to make use of it”.

101
102
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de conhecimento comum poderiam compreendé-lo e realizar a maquina seguindo as instrugdes
do relatério descritivo sem quaisquer invengdes ou acréscimos proprios, o relatorio descritivo
era suficiente” (ADAMS, 2019, p. 10, tradu¢do nossa).! Observa-se desse caso que a
terminologia do parametro de afericdo de suficiéncia descritiva foi de “mecanicos de
entendimento comum”, aproximando ainda mais o conceito do atual profissional com
conhecimento técnico médio.

A partir desses julgados, o requisito de descri¢ao da inven¢ao passou ndo apenas a ser
exigido na common law, como também passou a ser aferido a partir da perspectiva de um
profissional no ramo. Marca-se, assim, uma segunda etapa no desenvolvimento histdrico da
figura do técnico no assunto, adquirindo valor pouco mais abstrato do que aquele sentido
expresso pelos “aprendizes ingleses”. Importante notar também que o caso Liardet v. Johnson
ndo revogou a necessidade de contratacdo e treinamento desses aprendizes, mas a exigéncia
parece ter caido em desuso, como apontam Adams e Averley (1986, p. 161).

Do outro lado do oceano Atlantico, as antigas 13 (treze) colonias inglesas haviam
recentemente se emancipado e formado os Estados Unidos da América. Durante o periodo
colonial, contudo, j& haviam sido concedidas patentes, com base no Statute of Monopolies da
Inglaterra (BRACHA, 2005, p. 97). Havia, inclusive, leis locais de patentes, por exemplo, nas
colonias de Massachusetts, Connecticut e Pensilvania (CARVALHO, 2009, p. 321).

Uma ressalva necessaria a ser feita ¢ que o termo “patente” ¢ improprio para se qualificar
os titulos outorgados nas 13 coldnias. Como as cartas-patente eram uma prerrogativa real,
apenas o rei poderia outorga-las, de forma que a expressdo tecnicamente correta seria
privilégios exclusivos de manufatura ou comercializagdo (BRACHA, 2005, p. 97-98). O
numero de privilégios concedidos foi pouco expressivo, provavelmente em razao do carater
majoritariamente agrario da economia norte-americana (CARVALHO, 2009, p. 321). Desses
poucos privilégios, ndo havia exigéncia de suficiéncia descritiva (BRACHA, 2005, p. 102), mas
os comentadores divergem se havia exigéncia de contratagdo e treinamento de aprendizes
(CARVALHO, 2009, p. 322).1%4

Com a independéncia, os agora Estados Unidos da América editaram o ato normativo
que veio a ser considerado a terceira lei de patentes no mundo (CERQUEIRA, 2010, v. 1, p. 4).

O Patent Act de 1790 estabeleceu a suficiéncia descritiva como condicao de patenteabilidade e

103 Tradugdo livre do original em inglés: “the specification were such that mechanical men of common

understanding could comprehend it and make the machine by following the directions of the specification
without any inventions or additions of their own, the specification was sufficient.”
104 No mesmo sentido, Bracha (2005, p. 102).
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utilizou como parametro de aferi¢do a figura do técnico no assunto, utilizando a expressdo em
inglés person skilled in the art, que pode ser traduzida como técnico no assunto € que permanece
em uso atualmente.

A escolha pela exigéncia de descri¢ao suficiente para um profissional com habilidade
na tecnologia veio como alternativa as chamadas clausulas de trabalho!®’, herdadas do direito
inglés (BRACHA, 2005, p. 20). Com a sua retirada, o inventor ndo precisaria mais colocar em
pratica a tecnologia como requisito para obtencao da patente; em contraponto, deveria descrever
a invencao para que, ao fim do seu prazo, terceiros pudessem implementa-la (BRACHA, 2005,
p. 20).

Dessa forma, ¢ possivel inferir que o caminho percorrido pela figura do técnico no
assunto marcha em direcdo a abstragdo, a sua classificacdo como parametro hipotético de
conduta. Isso se deu em razdo do abandono da exigéncia de treinamento de aprendizes locais e
de exploragdo da tecnologia em favor da revelagdo suficiente da invencdo. Assim, a partir do
Patent Act de 1790, ficaria estabelecido que a aferi¢ao da suficiéncia descritiva deve ser feita
na perspectiva de um profissional com habilidade na area da tecnologia. No Patent Act de 1793,
a necessidade de revelacdo da tecnologia para habilitar uma pessoa competente na matéria foi
mantida.

A presente secao foi dedicada ao estudo das origens da figura do técnico no assunto e,
como resultado da pesquisa, foi possivel identificar que seu embrido esta nos paises de tradigao
de common law. Vale notar que a quarta lei de patentes do mundo, a Lei Francesa de 1791, nada
previu sobre o técnico no assunto, tampouco a Lei Francesa de 1844. Apesar disso, ambas
previram expressamente a condi¢io de suficiéncia descritiva (ISORE, 1937, p. 112).

A respeito da tradicdo francesa vale ressaltar que o sistema de patentes desse pais
contava com exame antes da Lei de 1791, que o aboliu. Segundo narra Isoré (1937), a Academia
Real de Ciéncias da Franga desde 1666 examinava as mdaquinas novas submetidas para
prote¢do!%, fato que ¢ confirmado por MacLeod (2002, p. 3) ao dizer que os registros franceses

continham muito mais informagao do que os ingleses da época de simples registro. Observa-se,

105 No original em inglés, working clauses.

106 <[’ Académie royale des sciences, dés 1666, crut bon d’examiner les machines nouvelles qui lui étaient
soumises. [...] Il ne peut donc exister aucun doute sur ce point: les machines soumises a I’examen de 1’ Académie
recevaient la publicité la plus large, aprés approbation par cette docte société." (ISORE, 1937, p. 124). Em
traduc@o livre, “A Academia Real de Ciéncias, desde 1666, entendeu adequado examinar as maquinas novas
que lhe eram submetidas [...] Nao pode haver assim qualquer diivida sobre esse ponto: as maquinas submetidas
ao exame da Academia Real de Ciéncias recebiam uma publicidade enorme, apds a aprovacdo por essa douta
sociedade”.
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assim, que mesmo com a existéncia de um sistema de exame de patenteabilidade, o sistema
francés acabou ndo desenvolvendo a figura do técnico no assunto.

Da mesma forma, a Convencao da Unido Paris, o primeiro tratado multilateral em
matéria de propriedade industrial, do qual o Brasil participou como membro fundador'?’, nada
previu sobre a figura do técnico no assunto. Ao que indica a pesquisa, portanto, o surgimento
da figura do técnico no assunto no Brasil encontra suas origens na tradicao inglesa e norte-

americana, cComo se vera a seguir.

1.2.3 O desenvolvimento historico do técnico no assunto no direito brasileiro

Segundo o entendimento tradicional daqueles que se aventuram na analise da histéria
do direito brasileiro, a protecao a propriedade industrial no Brasil nasce com o Alvara de 28 de
abril de 1809. Entende-se também que tal fonte normativa foi editada de maneira
surpreendentemente precoce em um territorio colonial, que acabara de abrigar a Corte
Portuguesa (GROFF, 2014, p. 32).

Também parece surpreendente tomar em consideracdo que, menos de 30 (trinta) anos
antes, a atividade fabril e manufatureira havia sido proibida no territorio colonial por forca do
Alvara de 5 de janeiro de 1785, editado pela entdo rainha Dona Maria I (MARINHO, 2021, p.
56). A justificativa adotada para a proibicdo estava na necessidade de impedir o deslocamento
de mao de obra das atividades agricolas e de extracdo mineral para as atividades fabris
(MARINHO, 2021, p. 56).

A preocupagdo da Metropole com uma possivel, embora remota, concorréncia
manufatureira colonial tinha fundamento nas consequéncias do Tratado de Methuen
(CARVALHO, 2009, p. 2), firmado entre Portugal e a Inglaterra em 1703, que versou sobre as
relacdes comerciais entre esses paises. Embora esse acordo tenha reforcado a dependéncia
industrial portuguesa frente aos tecidos ingleses, permitiu a preservacdo da integridade

territorial do Brasil em meio a Guerra de Sucessao Espanhola (FURTADO, 2005, p. 109).

107 “The Convention was drafted, after preparatory work in 1873 and 1878, at a Diplomatic Conference in Paris in
1880, signed, with an additional Final Protocol, by 11 States at a similar Conference in 1883 and ratified by
these States in 1884. It entered into force one month after the deposit of the instruments of ratification, on July
7, 1884. The Convention specified that the contracting States constituted themselves into a Union for the
protection of industrial property, a legal construction the consequences of which will be examined hereinafter.”
(BODENHAUSEN, 1968, p. 9). Em traduc@o livre, “A Convengéo foi redigida, apos trabalhos preparatérios
em 1873 e 1878, em uma Conferéncia Diplomatica em Paris em 1880, assinada, com um Protocolo Final
adicional, por 11 Estados em uma Conferéncia similar em 1883 e ratificada por esses Estados em 1884. Ela
entrou em vigor um més apos o deposito dos instrumentos de ratificagdo, em 7 de julho de 1884. A Convengdo
especificou que os Estados contratantes se constituiram em uma Unido para a prote¢do da propriedade industrial,
uma construcdo juridica cujas consequéncias serdo examinadas posteriormente”.
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Contudo, a conjuntura histérica foi modificada pela Revolucdo Francesa e a
consequente conquista da Europa e, principalmente, da Peninsula Ibérica, por Napoledo. O
Reino de Portugal foi forcado a optar entre capitular ao bloqueio continental imposto por
Napoledo ou transferir sua corte para a colonia brasileira, de onde a marinha inglesa poderia
garantir sua continuidade (FURTADO, 2005, p. 120). As duas escolhas teriam consequéncias
gravissimas para o Reino Portugués: se se aliara a Franca, perderia sua colonia brasileira a
Inglaterra; se se aliara aos britanicos, sofreria com a invasdo dos exércitos napolednicos
(GROFF, 2014, p. 33).

Diante dessa encruzilhada, Portugal optou pela alianga inglesa e embarcou na missdo de
transferir sua corte para o territdrio colonial. A escolha foi confirmada em uma Convengao
Secreta, firmada em 1807, entre Dom Jodo VI e Jorge, III, do Reino Unido, em que o apoio
militar britanico seria trocado pelo seu favorecimento comercial (GROFF, 2014, p. 44).

Nesse contexto de favorecimento comercial aos britanicos, a Coroa recém-instalada em
territorio colonial brasileiro editou um conjunto de atos normativos visando ao beneficio das
“nacdes amigas” (MALAVOTA, 2011, p. 77). Primeiramente, a carta régia de 28 de janeiro de
1808 extinguiu o monopdlio comercial portugués na colonia. Em segundo lugar, o Alvara de
1° de abril de 1808 revogou a jovem proibi¢do das manufaturas na colonia, que permaneceu em
vigor por pouco mais de duas décadas. Por fim, o Alvarad de 28 de abril de 1809 estimulou a
instalagdo de fabricas e a industria naval.

Embora este Gltimo ato normativo expressasse preocupacgao com a industria portuguesa,
jé prejudicada desde o inicio do século XVII, como visto, com o Tratado de Methuen, os
interesses em tutela eram britanicos, pois a Inglaterra via o territorio colonial brasileiro como
“eventual plataforma de fabricacdo e exportacdao de produtos manufaturados” (CARVALHO,
2009, p. 27-28).

De fato, o Alvara de 28 de abril de 1809 editou a primeira previsdo normativa a respeito
da propriedade industrial no territério, ainda colonial, brasileiro. Mais especificamente, o
Alvara estabeleceu os contornos da protecao a “alguma nova machina, e invengao nas artes”.

Um ponto relevante para o presente estudo ¢ que o Alvara nada falou sobre a figura do
técnico no assunto como parametro para afericao dos incipientes requisitos de patenteabilidade.
Isso se da, apesar de o Alvara ter estabelecido a obrigatoriedade de publicagdo dos inventos
ap6s o prazo de 14 (quatorze) anos para que “toda a Nagdo goze do fructo dessa invengao”
(BARBOSA, 2011), langando as bases da atual condi¢ao de suficiéncia descritiva.

Até entdo, haviam sido promulgados atos normativos modernos (CERQUEIRA, 2010,

v. 1, p. 4, nota de rodapé n° 5) envolvendo propriedade industrial, especificamente patentes, em
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outros quatro paises, a saber na Serenissima Republica Veneziana em 1474, na Inglaterra em
1624, nos Estados Unidos em 1790 e na Franga em 1791 (GROFF, 2014, p. 32). Dentre tais
normas, o Alvara de 28 de abril de 1809 se aproximou mais do Statute of Monopolies de 1624
da entdo Inglaterra (CARVALHO, 2009a, p. 40). Vale ressaltar que nem o Alvaré de 28 de abril
de 1809 nem o Statute of Monopolies de 1624 da Inglaterra mencionaram expressamente a
figura do técnico no assunto.

A proxima lei sobre propriedade industrial em territorio brasileiro ja seria promulgada
em um pais independente. Apos a Independéncia em 1822, a proxima lei de patentes veio em
1830. Tal lei foi marcada por forte influéncia da Lei de 1791 da Franga, sendo entendida,
inclusive, como uma “versdo resumida do diploma promulgado pela Assembleia Nacional no
decorrer do processo revoluciondrio, com pequenas variacoes em alguns pontos”
(MALAVOTA, 2011, p. 141-142).

Em razdo dessa influéncia francesa, ¢ compreensivel que a lei de patentes de 1830 nada
falasse sobre a figura do técnico no assunto. Da mesma forma, a falta de um exame de requisitos
e condigdes de patenteabilidade sugere que ndo havia necessidade de se recorrer ao profissional
de conhecimento técnico mediano na area da tecnologia.

De fato, ndo hd qualquer mencdo a essa figura na lei de patentes de 1830, apesar da
determinagdo de descrigdo escrita das informacgodes técnicas da invencao (MALAVOTA, 2011,
p. 141). No entanto, no processo legislativo de aprovacao dessa lei € possivel encontrar a
primeira meng¢ao a ideia de um técnico no assunto em territorio brasileiro.

O projeto de lei que culminou na lei de 1830 foi levado a debate no Senado Imperial em
1828. Na sessdo conduzida em 25 de agosto de 1828, o Senador José da Silva Lisboa, o
Visconde de Cairu, apresentou uma proposta de emenda ao projeto de lei, na qual consignou,
pela primeira vez, a necessidade de revelagdo da tecnologia reivindicada para habilitar
“qualquer pessoa perita na arte”.'%

O texto proposto pelo Visconde de Cairu apresenta significativa semelhanca com o texto
dos Patent Acts dos Estados Unidos. Parece, inclusive, uma tradugdo quase literal do trecho
referente ao técnico no assunto no Patent Act de 1793, como se pode verificar no quadro

comparativo abaixo:

108 «“Apresentara além disto, na Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio uma descrip¢do por escripto, em
termos claros e exactos da mesma descoberta, de sorte que a distingua de todas as outras cousas semelhantes,
antes conhecidas e habilite a qualquer pessoa perita na arte ou sciencia respectiva a fazer, compor e usar da
descoberta” (Lisboa, 19997?)
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Quadro 1 — Comparativo entre a proposta do Visconde de Cairu e os Patent Acts dos EUA

Proposta do Visconde de

Cairu

Patent Act 1790

Patent Act 1793

Apresentara além disto, na
Secretaria de Estado dos
Negocios do Imperio uma
descrip¢cdo por escripto, em
termos claros e exactos da
mesma descoberta, de sorte
que a distingua de todas as
outras cousas semelhantes,
antes conhecidas e habilite a
qualquer pessoa perita na arte
ou sciencia respectiva a

fazer, compor e usar da

descoberta

[...] which specification shall
be so particular, and said
models so exact, as not only
to distinguish the invention
or discovery from other
things before known and
used, but also to enable a
workman or other person
skilled in the art or
manufacture, whereof it is a
branch, or wherewith it may
be nearest connected, to
make, construct, or use the

same

[...] shall deliver a written
description of his invention,
and of the manner of using,
or process of compounding
the same, in such full, clear
and exact terms, as to
distinguish the same from all
other things before known,
and to enable any person
skilled in the art or science,
of which it is a branch, or
with which it is most nearly
connected, to

make,

compound, and use the same

Fonte: O autor.

De maneira geral, a proposta do Visconde de Cairu parte igualmente da base legislativa

proposta na lei de patentes francesa de 1791, mas a atualizou utilizando “alguns conceitos mais

desenvolvidos nas leis e jurisprudéncia britanica e norte-americana” (MALAVOTA, 2011, p.

144), dentre os quais a nog@o de “pessoa perita na arte ou sciencia”, que equivale em sentido a

figura hipotética do técnico no assunto!%.

Observa-se, dessa forma, que a origem da figura do técnico no assunto no Brasil tem

origem na tradicdo inglesa e norte-americana. Apesar disso, a proposta do Visconde de Cairu

199 No ponto, ¢ valioso trazer alguns apontamentos acerca da influéncia do imaginario liberal anglo-saxo no
ideario do Visconde de Cairu. Em uma de suas obras mais famosas, as Observa¢des sobre a Franqueza da
Industria e Estabelecimento de Fabricas no Brasil, Cairu se revela avido critico de monopolios e privilégios,
ressalvados aqueles conferidos aos inventores. Citando Adam Smith, Cairu ressalta que “todo monopolio
particular (que ndo provém dos dons da natureza, e direitos da propriedade) é publico maleficio, e vem a ser,
em fim de conta, contra o proprio estado que o concedeu” (LISBOA, 1999, p. 51-52). Embora reconhega que
os privilégios aos inventores sao requisitos para o avango da inddstria, Cairu ressalta que quando mal utilizados
“pouco valem, e até produzem o efeito contrario ao destino” (LISBOA, 1999, p. 69).
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ndo foi extensamente debatida pelo Senado do Império e foi mantido o projeto no formato
inspirado na Lei de 1791 da Franga, que faz referéncia a condi¢ao de suficiéncia descritiva, mas
nao utiliza o técnico no assunto como parametro. O Brasil, assim, passou a ter uma nova lei de
patentes, a Lei de 28 de agosto de 1830.

Ainda no Século XIX, o Brasil império passou por mais uma mudanca na legislacao das
patentes de inveng@o. A Lei de 1830 veio a ser substituida pela Lei n°® 3.129 de 14 de outubro
de 1882, esta que, pela primeira vez, instituiu oficialmente uma figura hipotética como
parametro de afericdo de suficiéncia descritiva, muito embora ainda ndo houvesse exame de
patenteabilidade!!?. Embora néo utilizasse expressamente a expressdo “técnico no assunto”, seu
sentido lhe é equivalente (ABRANTES, 2017, p. 199) e parece ter sido igualmente tomado da

pratica inglesa e norte-americana. Veja-se o artigo 3° da referida lei:

O inventor, que pretender patente, depositara em duplicata, na reparticdo que o
Governo designar, sob envolucro fechado e lacrado, um relatorio em lingua nacional,
descrevendo com precisdo e clareza a invengdo, o seu fim e modo de usa-la, com as
plantas, desenhos, modelos e amostras que sirvam para o exacto conhecimento dessa
invengdo e intelligencia do relatorio, de maneira que qualquer pessoa competente na
materia possa obter ou applicar o resultado, meio ou producto de que se tratar
(BRASIL, 1882).

Essa previsdo, contudo, ndo estava prevista no projeto de lei que foi proposto
originalmente. A mengdo expressa a “pessoa competente na matéria” resulta de uma emenda
substitutiva proposta pela Comissao de Obras Publicas e Empresas Privilegiadas do Senado na
sessdao de 13 de abril de 1882. Como pode ser visto no recorte abaixo, retirado da obra de

Malavota, ha mengao expressa a “um profissional ou perito na matéria”:

Figura 1 — Recorte do art. 3° do substitutivo proposto pela Comissdo de Obras Publicas e

Empresas Privilegiadas do Senado

110 Afinal, estava-se na primeira fase da legislagdo sobre propriedade industrial, como ensina Gama Cerqueira:
“As patentes concediam-se gratuitamente, pagos apenas o selo e o feitio. Ao interessado competia provar a
autoria da invenc¢ao e depositar, no Arquivo Publico, a descri¢do exata e fiel dos meios e processos empregados,
acompanhada dos planos, desenhos ou modelos uteis ao seu esclarecimento.” (CERQUEIRA, 2010, p. 6).
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cowpotenta.

Art. 3.0 Ox invenlores e protenderen pa=
tonte dopositariio na repartigio (uo o governo
designar, sub involucro fochado o lacrado, o
om duplicata, umi rolatorio ew lingua pacional
dowcreveudo cotn procisio o clurezs u invone
vlio, oncu i 0 0 Mmodo do usulsa couy us plane
tan, dosenlios, wodelus o nmostras necewsnrios
pars o exacto conheciuonto dy propris iven-
¢io o intolligencin do relutoriv, do muneira
que um profissinnal ou porito na materis posia
obler, ou applicar o resulludo, meio ou produce
to industrial de quo wo tratar,

Fonte: Malavota (2011, p. 363).

Embora a expressdo seja distinta daquela que efetivamente foi aprovada, a ideia
subjacente ¢ equivalente, no sentido de instaurar a necessidade de um parametro hipotético e
abstrato para o exame de suficiéncia descritiva. Tais pequenas modificagdes estiveram
presentes em outros artigos do substitutivo proposto pela Comissdo e “ndo interferiram
significativamente em seu conteudo” (MALAVOTA, 2011, p. 258). A Lei de 1882 foi
regulamentada pelo Decreto n°® 8.820, de 30 de dezembro de 1882, que também especificou a

figura da pessoa competente na matéria:

Figura 2 — Recorte do Decreto n° 8.820, de 30 de dezembro de 1882, que indica o técnico no

assunto

TITULO 11

IDas forlnaliglades relativas fis concessdes
de privilegios

CAPITULO I
DOS PEDID(S DE PATENTE E CERTIDAO DE MELHORAMENTO

Art. 22, Os pretendentes de patentes de invencio ou e
certidoes de melhoramento deposi'ariio em duplicata na Re-
partigio do Archivo Publico, soh involucro fechado e fa-
crado, um relatorio em que deserevam eom precisio e elareza
a invencio, seu lim e o modo de usal-a, eom as plantas
desenhos, modelos e amosiras indispensaveis, para o exacto
cothecimento da mesma invencdo e intellicencia do relalo-
Tlo, 0¢ maneira que qualquer pesson competenle pa materia
possa obter o produclo, ou o resaltado. empregar o meio,
fazer a applicacio, ou usar do melhoramento de que se Lratar,

O relatorio concluird especiticando com clareza o precisio
08 caracteres ou pontss constitutivos do privilegio refquerido
B:lq;wvi d{elermin;u-:]n a oxtensio dos direitos gnmnlidné

as patentes, conforme a parte final d . 3" do Lei n. @
do 44 do Oulubro de 1859 . oor v Letn. 3129

Fonte: Malavota (2011, p. 376).
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Estabeleceu-se, assim, a for¢a normativa da figura do técnico no assunto no
ordenamento juridico brasileiro. Sua préxima mencao legal viria no Decreto n° 16.254, de 19
de dezembro de 1923, editado ja apds a Proclamagado da Republica, mas que se limitou a repetir
no seu artigo 41 a previsao contida na lei imperial (ABRANTES, 2017, p. 199).

A mudanga, contudo, veio com o primeiro cddigo de propriedade industrial, promulgado
pelo Decreto n° 7.903, de 27 de agosto de 1945, que nao fez mengdo a pessoa competente na
matéria. A primeira oportunidade em que a expressao “técnico no assunto” especificamente
surge no direito brasileiro foi na Lei n° 1.005, de 21 de outubro de 1969, também como parte

da condicao de suficiéncia descritiva:

Art. 13. O pretendente a privilégios de invencdo, de modélo ou de desenho industrial
devera apresentar o seu pedido ao Diretor-Geral do Departamento Nacional da
Propriedade Industrial, acompanhado do relatdrio descritivo, com os respectivos
desenhos, quando for o caso. [...] § 2° O relatério, sempre escrito em portugués, devera
satisfazer as seguintes condicdes: a) descrever, de maneira clara e precisa, a invencao,
de modo que o técnico no assunto possa realiza-la; indicar sua natureza e sua
finalidade e conter o titulo explicativo da invengdo, o qual devera ser o mesmo do
requerimento (BRASIL, 1969).

Apesar disso, o Coédigo da Propriedade Industrial (CPI) de 1971 ndo previu
expressamente a figura do técnico no assunto. Especificamente, o artigo 14 do CPI de 1971
eliminou a exigéncia de que o relatdrio descritivo deve descrever a invengdo de modo que um

técnico no assunto possa realizd-la e se limitou a delegar a competéncia normativa ao INPI:

Além do requerimento, o pedido, que s6 podera se referir a um unico privilégio,
conterd ainda: [...] § 1° O requerimento, o relatdrio descritivo, as reivindicagdes, o
desenho e o resumo deverdo satisfazer as condig¢des estabelecidas pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (BRASIL, 1971).

O INPI fez jus a delegacao de competéncia recebida pelo CPI de 1971 e incluiu a figura
do técnico no assunto expressamente no item “h” do artigo 1.2 do Ato Normativo n° 019, que
estabelecia que o relatorio de um pedido ou patente deveria “descrever os métodos para executar
a invengao requerida, de tal maneira que um técnico no assunto possa realiza-la”.

Enquanto vigia o CPI de 1971, o Brasil passou a integrar a Organizagdo Mundial do
Comércio (OMC) e se vinculou aos seus acordos constitutivos. Um desses acordos ¢ o Acordo
sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, conhecido
na sigla em inglés TRIPS, que foi internalizado na ordem juridica brasileira por meio do Decreto

n® 1.355, de 30 de dezembro de 1994.
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Como visto, o artigo 29 do Acordo TRIPS estabeleceu que o depositante de um pedido
de patente deve divulgar a invengao de modo suficientemente claro e completo para um técnico
no assunto. Infelizmente a traducgao brasileira do dispositivo expressa no Decreto n® 1.355/1994
acabou por escolher a expressao “técnico habilitado” em vez de técnico no assunto, que ja havia
sido eleita pela Lei de 1969.

A escolha da expressdo ¢ lamentada porque o conceito do fécnico no assunto, como

visto!!!

, € um parametro hipotético. Uma leitura possivel da expressao “técnico habilitado™ seria
de que o exame de suficiéncia descritiva deveria ser conduzido na perspectiva de uma pessoa
natural credenciada (por exemplo, um agente da propriedade industrial ou perito credenciado
em alguma institui¢do) (CARVALHO, 2009b, p. 102, nota de rodapé n°® 51). Essa interpretacao,
contudo, ndo parece a mais adequada porque parece exigir uma qualificacdo concreta para um
parametro hipotético. Para o examinador de patentes e para o perito judicial, sim, ¢ necessario

que estejam habilitados legalmente!!?

. Para todos os fins, portanto, a expressao contida no
decreto que internalizou o TRIPs deve ser igualmente lida como parametro hipotético.

Nada obstante, a Lei da Propriedade Industrial de 14 de maio de 1996, a Lei n° 9.279,
adequadamente adotou a expressao “técnico no assunto”. Além de prevé-lo como parametro de
aferi¢do da suficiéncia descritiva de patentes, a lei também ampliou a participacdo dessa figura

para o requisito de atividade inventiva, requisito que nao era previsto expressamente no CPI de

1971 (BARBOSA, 2015)'3,

1.3 A funcio do técnico no assunto no sistema de patentes de invenciao

Ainda na atividade de elaboracdo de um marco tedrico do técnico no assunto, deve-se
investigar qual o papel que esse padrdo de conduta desempenha no sistema de patentes de
inven¢do (BOBBIO, 2007, p. 53-54; REGIS, 2022). Esse papel, como se verd, esti
intrinsecamente ligado a fungdo da protecao por propriedade intelectual e por patente de forma
geral, topico a partir do qual sua fungao serd identificada (item 1.3.1). Em seguida, examina-se
especificamente para que serve o técnico no assunto no exame de patentes de invengao (item

1.3.2).

' No item 2.1, supra.

112 Veja-se, nesse sentido, a edi¢do n. 89 da Revista da Associacdo Brasileira da Propriedade Intelectual, de
jul./ago. de 2007, na qual foram publicados artigos de Ada Pellegrini, Alexandre Camara, Denis Barbosa,
Candido Dinamarco e Humberto Theodoro Jinio a respeito da qualificagdo do perito judicial em agdes de
nulidade de patentes.

113 Outras mengdes a figura do técnico no assunto na LPI serdo examinadas no item 3.1.1, infra.



63

1.3.1 Funcdo da protecdo por propriedade intelectual e por patente de invencio

Os autores que se dedicam ao estudo da propriedade intelectual ja debateram
extensamente as fun¢des desempenhadas pelo conjunto normativo que tutela as criagcdes do
espirito humano. As discussdes transitam da propria natureza desse conjunto de normas (se
devem constituir um direito real de propriedade (DIAS, 2015) ou um direito de excluir terceiros
(BARBOSA, 2019, t. 1, p. 75-76), até as justificativas tedrico-filosoficas para a sua existéncia
(MERGES, 2011). A presente secdo estuda as diversas correntes a respeito da funcdo da
proteg¢do por propriedade intelectual e por patente de invengdo'!4.

Em primeiro lugar, deve-se identificar o objeto'!® de estudo da propriedade intelectual.
O que se convencionou chamar de propriedade intelectual visa ao estudo de bens que ndo
possuem natureza corpoOrea!'®. Diferentemente dos bens corporeos, como livros, os bens
intelectuais ndo sdo tangiveis e sua existéncia ndo ocupa o mundo real!'’. A existéncia dos bens
intelectuais esta limitada ao mundo das ideias, pois esses bens sao uma abstragao da criatividade
humana!'®,

De maneira geral, a nocdo economica de bem compreende tudo aquilo que é capaz de

satisfazer a uma necessidade humana (RIZZIERI, 2011, p. 11). Tais bens podem assumir tanto

uma existéncia material quanto imaterial (RIZZIERI, 2011, p. 11) e s@o marcados por uma

114 Neste estudo, abstém-se de se tomar partido por duas razdes. A primeira é que o objeto de estudo — o técnico
no assunto — independe da teoria justificadora que se adote. No entanto, a reflexdo geral sobre elas permite que
se compreenda a fun¢do desempenhada pelo técnico no assunto, que parece englobar um pouco de todas,
conforme o item 2.3.2, infra. A segunda segue a instrugdo dada pelo Imperador Romano estoico Marco Aurélio:
“It is possible to have no understanding of this and not be troubled in mind: things of themselves have no
inherent power to form our judgement” (ANTONINUS, 2006, p. 57). Em outras palavras, ndo precisamos ter
uma opinido sobre tudo.

115 «A discussdo sobre propriedade intelectual passa, em primeiro lugar, pela questdo da terminologia. Somente a
uniformizacdo de termos e significados permitira discutir o conceito de propriedade intelectual sob diferentes
aspectos: historicos, juridico-institucionais, objeto e escopo de protecdo e natureza juridica.” (BARBOSA,
2009, p. 9-10).

116 Na obra cléssica sobre direitos autorais, que pode ser extrapolada para a propriedade intelectual como um todo,
diz Ascensdo (1997, p. 606): “Dissemos ja que neste século se reintroduziu na Alemanha a integragao do direito
de autor no conceito comum de propriedade, através das vestes de geistiges Eigentum (propriedade intelectual
ou espiritual). [...] Parte-se de uma nogdo de direitos de dominacdo sobre coisas incorpdreas”. No mesmo
sentido: Pimentel (1999, p. 126).

17 “Uma das principais caracteristicas da informagao € sua “inapropriabilidade”, ou seja, uma vez criada nio pode
ser apropriada pelo seu criador” (LILLA, 2014, p. 35). No mesmo sentido: “A impossibilidade de apropriagado
da informagdo ¢ essencialmente o mesmo problema que a impossibilidade de exclusio no caso dos bens
publicos” (COOTER; ULEN, 2010, p. 132).

118 «A capacidade criadora do homem ¢é concomitante ao proprio aparecimento da espécie sobre o globo: os
primeiros instrumentos encontrados ja demonstram a aplicagdo de ornamentos sem destinagdo utilitaria e
arquitetura primitiva, a par das construgdes destinadas a moradia, aponta outras voltadas aos deuses, em que a
criacdo artistica ¢ patente. O homem ja possuia nog@o de seu poder criativo, conscientemente” (SILVEIRA,
2014, p. 11).
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caracteristica fundamental, qual seja, sdo escassos''®. A palavra escassez transmite a ideia de
que os recursos disponiveis ndo sdo suficientes para atender a todas as necessidades humanas,
ou seja, existe um limite de alocagio dos recursos!?’,

A satisfagdo das necessidades humanas costuma ser analisada, pela teoria econdmica, a
partir do conceito de utilidade (AGHION, 2016, p. 21). Esse conceito, que possui sentido
distinto daquele que lhe é dado no sistema de patentes de invengdo'?!, tem como objetivo medir
a satisfacdo sentida por uma pessoa ao consumir um bem (MULGAN, 2012, p. 17). Essa visao
esta intrinsecamente relacionada a corrente filosofica utilitarista (BOCCALATTE, 2020, p.
376), segundo a qual a maximizagdo da felicidade funciona como justificativa para a tomada
de decisdo, isto €, deontologicamente, a decisdo correta é aquela que proporciona mais
felicidade ou utilidade (MULGAN, 2012, p. 18).

Tradicionalmente, entende-se que os bens sao dotados de duas caracteristicas, a saber,

rivalidade e exclusividade!??

. Com rivalidade, pretende-se dizer que o consumo por um agente
econdmico impede o consumo por outro, de forma que a utilidade proporcionada pelo bem se
esgota no agente que o consumiu'??, Um bem nio-rival, por outro lado, ndo impede o consumo
por outros agentes economicos quando consumido (COOTER; ULEN, 2010, p. 63), como, por
exemplo, ocorre com as ideias!?.

A segunda caracteristica tradicionalmente identificada nos bens € a sua exclusividade,
que busca medir a possibilidade de apropriagao dos bens (LILLA, 2014, p. 35). Isso significa
que um proprietario de um bem exclusivo consegue impedir o acesso de outros agentes

economicos a esse bem (LILLA, 2014, p. 35). Em um exemplo meramente ilustrativo, bens

privados corporeos, isto €, tangiveis, sao marcados por exclusividade (LILLA, 2014, p. 35),

119 “Since attempts to achieve a ‘balance’ in the utilization of resources can never reach the continually receding
goal, some resources will always be only partly used and some will be used less efficiently than they would
have been in the absence of the restriction on the firm’s expansion.” (PENROSE, 2009, p. 63). Em traducao
livre, “Como as tentativas de alcangar um equilibrio na utilizagdo de recursos nunca pode alcangar o objetivo
continuamente retrocedente, alguns recursos serdo sempre usados parcialmente e alguns serdo usados de forma
menos eficiente do que eles teriam sido na auséncia de restricdo da expansdo da empresa”.

120 £ esse o objeto de estudo das ciéncias econdmicas, veja-se: Rizzieri (2011, p. 11).

121 A utilidade no sistema de patentes de invengdo estd relacionada & sua aplicagdo industrial, isto €, sua
reprodutibilidade técnica.

122 “Para a economia, bens publicos sdo definidos como bens ndo rivais e ndo excludentes, de modo que a
informagdo, objeto da protegdo da propriedade intelectual, possui essas caracteristicas” (LILLA, 2014, p. 35).

123 «1. Consumo ndo rival: o consumo de um bem publico por uma pessoa nio deixa menos para qualquer outro
consumidor, 2. Nao excludente: os custos da exclusdo de beneficiarios ndo pagantes que consomem o bem séo
tdo altos que nenhuma empresa privada maximizadora de lucro esta disposta a fornecer o bem” (COOTER;
ULEN, 2010, p. 63).

124 “0 uso de uma ideia por uma pessoa ndo diminui sua disponibilidade para ser usada por outras pessoas.
Portanto, o uso da informagao nio implica rivalidade.” (COOTER; ULEN, 2010, p. 132).
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pois, mesmo na falta de uma artificialidade capaz de conferir exclusividade'?, seus donos
poderdao impedir fisicamente o acesso de terceiros (por exemplo, estocando-os em um
armazeém).

Os bens intangiveis, por natureza, ndo possuem essas caracteristicas'?. A principio, ndo
ha impeditivo tedrico para que uma ideia seja consumida por diversos agentes econdmicos
simultaneamente sem que isso implique reducdo da sua utilidade para cada agente (COOTER;
ULEN, 2010, p. 132). Em abstrato, bens incorpéreos poderiam ser apropriados por terceiros a
qualquer momento, da mesma forma que a utilizacdo do bem por um agente econdmico nao
reduziria sua utilidade para terceiros. Uma consequéncia desse fato seria a perda do valor

127 bem como

inerente dos bens imateriais, tendo em vista a sua facil apropriagdo por terceiros
a falta de incentivos econdmicos para sua criagdo!?8.

Na dogmatica juridica, a pedra angular do sistema de protecdo juridica dos bens
incorpdreos pode ser encontrada em Josef Kohler, que desenvolveu a teoria dos bens imateriais.
Uma das formas de se proceder a protecdo dos bens imateriais ¢ através da propriedade
intelectual (BARBOSA, 2009, p. 15), isto ¢, através de um enquadramento normativo capaz de
conferir os atributos de rivalidade e exclusividade a bens privados que ndo os possuam
naturalmente.

Uma primeira linha de pensamento sobre a natureza da propriedade intelectual a entende

como uma troca promovida pelo Estado para assegurar a divulgagdo ao publico dos atos

125 “0 que esses mesmos autores se referem como ndo-exclusividade: o fato de que, salvo intervengio estatal ou
outras medidas artificiais, ninguém pode ser impedido de usar o bem. Assim, ¢ dificil coletar proveito
econdmico comercializando publicamente no mercado esse tipo da atividade criativa.” (BARBOSA, 2019. t. 1,
p. 70).

126 “Uma vez divulgada, a obra literaria ou artistica comunica-se a todos os que dela participarem. Nao pode estar
submetida ao dominio exclusivo de um s6” (ASCENSAO, 1997, p. 604).

127 “Todavia, bens publicos acarretam um problema especifico que ¢é a falta de motivagio para produzi-los, pois
ndo ¢ eficiente despender tempo e esfor¢co para a producdo de um bem ndo-rival e ndo-excludente.”
(BARBOSA, 2009, p. 11).

128 «“Por que exclusividade, e por que artificial? Por uma caracteristica especifica dessas criagdes técnicas, abstratas
ou estéticas: a natureza evanescente desses bens imateriais. Quando eles sdo colocados no mercado,
naturalmente se tornam acessiveis ao publico, num episoédio de imediata e total dispersdo. Ou seja, a informagao
insita na criagdo deixa de ser escassa, perdendo a sua economicidade.” (BARBOSA, 2009, p. 389-430, 415).
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criativos humanos que permaneceriam em segredo, bem como promover a inser¢ao tecnologias
em um pais'?>130,

A nocdo de propriedade intelectual, nessa linha, estaria mais relacionada a ideia de
exclusividade do que de propriedade em sentido estrito!3!. Na verdade, a propria utilizagdo do
termo “propriedade” ¢ objeto de criticas por essa corrente, pois teria sido resultado de uma
escolha ideoldgica no contexto das revolugdes liberais contra o Estado mercantilista'*? e que
persistiria igualmente em razdo de uma nogéo ideologica'3?.

Uma segunda linha de pensamento pode ser encontrada em Cerqueira (2010)'3* e Dias
(2015)'%°, que defendem que a propriedade intelectual pode e deve ser regida pelas regras de
propriedade em sentido estrito. Em contraposi¢ao a ideia de que os bens imateriais ndo podem
se apor em uma coisa, essa linha entende que coisas nao se restringem a objetos corpdreos, mas

inclui também as coisas incorpdreas, o que era reconhecido mesmo no Direito Romano

(CERQUEIRA, 2010, v. 1, p. 81; DIAS, 2015, p. 2047).

129 «“A protecdo da propriedade intelectual nasce como uma forma de premiar o espirito humano produtivo, e, em
contrapartida, exigiu-se a divulgagdo de tais tecnologias — antes secretas — para, ao fim do privilégio, todos
poderem dela gozar. Historicamente a prote¢do do ambito criativo imaterial promoveria “a introdugdo de
atividades tecnicamente complexas |[...] estimulos ao desenvolvimento endogeno de novos bens e métodos de
produgao, tanto pelo incentivo aos agentes locais para investirem tempo e recursos na busca por novas inveng¢des
(pela expectativa dos lucros gerados pelos monopolios) quanto pelo aproveitamento dos spillovers gerados pela
atuacdo dos estrangeiros” (BARBOSA, 2016, p. 43, grifo nosso).

130 Como foi visto no item 2.2.2, a histéria da protecdo por propriedade intelectual na Inglaterra mostra que esse
pais parece se alinhar a essa tradigdo, uma vez que os privilégios reais estiveram condicionados a exploracao
da tecnologia e ao treinamento de aprendizes ingleses ou, posteriormente, a divulgacdo da invencdo para a sua
reproducao.

131 “A raiz historica e os fundamentos constitucionais da propriedade intelectual sio muito menos naturais e muito
mais complexos do que a da propriedade romanistica; como se vera, disto resulta que — em todas suas
modalidades — a propriedade intelectual ¢ ainda mais funcional, ainda mais condicionada, ainda mais
socialmente responsavel, e seguramente muito menos plena do que qualquer outra forma de propriedade.”
(BARBOSA, 2019.t. 1, p. 75).

132 «“A escolha do termo propriedade para designar o direito exclusivo que recai sobre bens intelectuais reporta a
razdes de cunho ideoldgico.” (GRAU-KUNTZ, 2015).

133 “A aceitagdo da teoria do exclusivo s interessa aqui na sua projegdo negativa: enquanto comprova que o
afastamento das teorias realistas — quer a teoria da propriedade, quer as que falam num direito real sui generis
—ndo vem criar um vacuo que ndo seja suprivel pelo recurso a outra categoria juridica, e nos force, portanto a
uma qualificagio do direito de autor de todo especifica.” (ASCENSAO, 1997, p. 612).

134 “Em obra anterior, publicada em 1931, manifestamos opinidio contraria a doutrina da propriedade intelectual,
deixando transparecer nossas preferéncias pela teoria do direito sobre bens imateriais. Prosseguindo, porém, no
estudo da natureza do direito de autor, para logo nos convencemos do erro em que haviamos incorrido e ainda
hoje mantemos a opinido de que tal direito € de natureza real e se classifica como propriedade.” (CERQUEIRA,
2010, v. 1, p. 80).

135 “Fyrther to that, it views intellectual property rights as adequate match to the Theory of Property as developed
by the Civil Law System with the peculiarities derived from the immaterial nature of the product derived from
the mind of the intellect” (DIAS, 2015, p. 2045). Em tradugdo livre, “Além disso, veem-se os direitos de
propriedade intelectual como uma correlagdo adequada a Teoria da Propriedade como desenvolvida pelo
Sistema de Direito Civil com as peculiaridades derivadas da natureza imaterial do produto derivado da mente
do intelecto.”
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Da mesma forma, os autores questionam o critério da temporalidade como diferenciador
da propriedade intelectual da propriedade estrito senso. Isso porque a perpetuidade nao seria
atributo essencial a propriedade em sentido estrito (CERQUEIRA, 2010, v. 1, p. 81). Além
disso, a relacdo entre o inventor/autor e sua criagdo intelectual ¢ semelhante aquela do
proprietario com o bem corporeo (DIAS, 2015, p. 2048).

Qualquer que seja a sua natureza (propriedade estrito senso ou exclusiva)'®®, o
enquadramento normativo da protecao por propriedade intelectual confere ao criador, em
sentido amplo, um conjunto de mecanismos de defesa contra a apropriagdo indevida de
terceiros, assim como atributos relevantes para a exploragdo eficaz do bem juridico protegido.
Por exemplo, citam-se o artigo 42 da LPI, que institui o direito de excluir terceiros de
explorarem economicamente a tecnologia patenteada, e o artigo 61, que autoriza o depositante
de um pedido e o titular de uma patente a licenciarem a tecnologia para explora¢do'?’.

Na falta desse sistema, caberia aos criadores a manutengdo de um segredo, o que nao
parece desejavel economicamente'3®. A uma, porque o valor do segredo esta justamente no
desconhecimento, de forma que, uma vez conhecido, o segredo perde seu valor, ja que pode ser
apropriado por terceiros!®. A duas, porque a sociedade deixa de ganhar pela falta de publicagdo
da tecnologia confidencial (PENROSE, 1951, p. 32). Como toda escolha implica um custo de
oportunidade (RIZZIERI, 2011, p. 13), € importante que a protecao por propriedade intelectual,

e, especificamente, por patentes de invengao seja justificada.

136 Aqui retoma-se a reflexdo feita por Cerqueira (2010) ja mencionada sobre a ociosidade dos estudos tedricos
sobre a propriedade intelectual. O autor deixa uma provocagdo: serdo mesmo necessario? Entende-se que sim,
mas a reflex@o ¢ importante.

137 No ponto, convém relembrar da reflexdo trazida pelo Instituto Dannemann Siemsen sobre o entendimento
restritivo do INPI ao licenciamento de pedidos de patente: “Apesar de o Inpi, por tradig¢do, relutar em averbar
licengas onerosas de pedido de patente, inexiste qualquer restri¢ao legal ao pagamento de remuneragéo pelo
licenciado antes da concessdo da patente.” (INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS
JURIDICOS E TECNICOS, 2013, p. 155).

138 “De qualquer modo, ¢ inegavel que, mesmo na auséncia da propriedade intelectual, haveria espago para alguma
atividade inventiva e intelectual, tendo em vista a existéncia de incentivos alternativos. [...] Alternativamente,
¢ possivel manter a invencdo em segredo, especialmente processos industriais, pelo menos por certo tempo, €
aproveitar-se de eventuais vantagens competitivas momentaneas decorrentes da curva de aprendizado. Contudo,
na auséncia da protecdo conferida pela propriedade intelectual — ainda que existam variadas formas de
incentivos alternativos -, ¢ provavel que, nesse cenario hipotético, o nivel de criacdo de informagdes uteis e
valiosas seria inferior ao socialmente desejavel.” (LILLA, 2014, p. 38).

139 “In the absence of protection against imitation by others, an inventor will keep his invention secret. This secret
will die with the inventor and society will lose the new art. Hence a means must be devised to induce the
inventor to disclose his secret for the use of future generations. This can best be done by granting him an
exclusive patent which protects him against imitation.” (PENROSE, 1951, p. 32). Em traducao livre, “Na falta
de protegdo contra imitagdo de outros, um inventor mantera sua invengdo em segredo. Esse segredo morrera
com o inventor e a sociedade perderd a nova arte. Assim, um mecanismo deve ser pensado para induzir o
inventor a revelar seu segredo para uso pelas futuras geragoes. Isso pode ser feito da melhor forma mediante a
concessdo de uma patente exclusiva, que o protege contra imita¢do.”
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Uma primeira linha de pensamento defende que a prote¢ao por propriedade intelectual
e, consequentemente, por patente de invencdo se justifica a partir da sua relagdo com a

concorréncia. Em uma leitura tradicional dessa linha, a propriedade intelectual e as patentes de

0 1

invengdo sdo vistas como uma excec¢do'*’ a concorréncia'#!, isto é, um monopdlio indesejado,

mas necessario!Z,

Leituras mais contemporaneas veem a justificativa da protecdo por
propriedade intelectual e por patente de inven¢ao como um meio de tutela da concorréncia, cuja
func¢do ¢ a garantia de acesso aos concorrentes e de escolha aos consumidores'*3.

Para essa corrente, a relagao da propriedade intelectual e das patentes de invengao com
a concorréncia se da em vista dos custos sociais significativos gerados pela protegio!*.

Ha varias outras teorias justificadoras da protecdo por propriedade intelectual. Uma
delas reconhece que o fundamento para a protecao esta no direito de propriedade, bebendo na

fonte da filosofia de John Locke (MERGES, 2011, p. 43). Segundo essa corrente de

140 “Tradicionalmente, a propriedade intelectual é encarada como “ilha de prote¢do” do agente econdmico contra
a forca concorrencial, na qual lhe é assegurado o monopdlio de exploragao. Os direitos de propriedade industrial
corporificam privilégios que tendem a diminuir o grau de concorréncia em determinado setor da economia,
restringindo a livre iniciativa e a livre-concorréncia de forma a recompensar o criador por seu esfor¢o de
inovagdo e, desta feita, incentivar o desenvolvimento de produtos e tecnologias.” (FORGIONI, 2018, p. 327).

141 Aqui leia-se concorréncia em seu sentido objetivo ou institucional. “Como visto, o direito concorrencial visa
primordialmente a defesa da institui¢do concorréncia, e nao a protegdo do mercado. O termo “concorréncia”
ndo pode, no entanto, permanecer imperscrutavel. Sobretudo ndo ¢ possivel confundi-lo com liberdade de
mercado. Na verdade, como se verd, se bem compreendido, ele tende ao oposto, ou seja, a uma intervengao
séria nas estruturas, de modo a impedir o dominio dos mercados pelas estruturas monopolisticas.” (SALOMAO
FILHO, 2013, p. 63). No mesmo sentido: “O outro aspecto da tutela juridica do espago concorrencial ¢ de
carater objetivo: ndo se visa regular o comportamento dos agentes, mas a propria existéncia da teia de
liberdades. [...] Assim, a tutela juridica da concorréncia tem sua dimensdo de direito privado, que vem sendo
historicamente o objeto do segmento da Propriedade Intelectual denominado concorréncia desleal e, na
protecdo do fundo de comércio ou do aviamento, pelo Direito Comercial. E tem sua parcela de direito publico,
sejana regulagdo do proprio Estado, seja na tutela geral do espaco concorrencial, esta objeto do chamado Direito
de Defesa da Concorréncia, ou Direito Antitruste.” (BARBOSA, 2019. t. 1, p. 464).

142 Byt even those who attribute much of the actual advance of technology to the stimulus which the patent system
provides must admit that its restraints on competition very frequently go far beyond the degree deemed
necessary for the encouragement of innovation” (MACHLUP, 1967, p. 286). Em traducdo livre: “Mas até
aqueles que atribuem muito do atual avango tecnologico ao estimulo que o sistema de patentes proporciona
devem admitir que suas restrigdes na concorréncia muito frequentemente vao além do grau considerado
necessario para o encorajamento da inovagao.”

143 “Consequéncia disto € que o direito & patente ndo pode ser visto como uma propriedade ou privilégio de seu
titular. Entendido como meio de tutelar a concorréncia (no sentido institucional), assume a fung¢io principal de
garantir o acesso ¢ a escolha dos consumidores. Assim, ao contrario do que normalmente se acredita, a
compreensdo do direito industrial dentro da logica institucional do direito concorrencial ¢ a inica capaz de dar
ao primeiro a conotagdo publicistica de que este necessita.” (SALOMAO FILHO, 2013, p. 349).

144 “Por outro lado, “ndo se pode desconsiderar que a prote¢do juridica da propriedade intelectual apresenta um
custo social significativo. Dessa forma, como conseqiiéncia da exclusividade, podem-se observar os seguintes
efeitos adversos: (i) a sociedade experimenta uma perda de “peso morto” decorrente da criagdo de poder de
mercado e cobranga de pregos supracompetitivos na explora¢do exclusiva da propriedade intelectual; (ii)
observa-se uma redug@o dos incentivos a inovagao decorrentes desse poder de mercado; (iii) a sociedade arca
com os custos oriundos da manuten¢do de um sistema capaz de conferir eficacia aos direitos de propriedade
intelectual; (iv) existe uma perda associada a proibi¢ao de inovagdes produzidas a partir da inovagao protegida
pelo direito de propriedade intelectual; e (v) ha um custo decorrente do desencorajamento de inovagdes
proximas aquela protegida pela propriedade intelectual.” (BARBOSA, 2016, p. 44).
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pensamento, a funcdo da protegcdo por propriedade intelectual seria remunerar o trabalho do
criador em si (MACHLUP, 1967, p. 280).

Nessa visdo, desenvolvimento da sociedade humana depende do exercicio do trabalho
pelos individuos (MERGES, 2011, p. 43). Como o trabalho pertenceria ao individuo, a
apropriagdo de um bem por meio do trabalho ¢ justificada (MERGES, 2011, p. 43). A fungao
da protegdo por propriedade intelectual, dessa forma, & tutelar os direitos naturais dos
individuos as criagdes dos seus trabalhos sem receio de apropriacao indevida por terceiros
(MERGES, 2011, p. 67).

A funcdo da protecdo por propriedade intelectual pode ser encontrada também a partir
de uma perspectiva econdmica. Nessa linha de pensamento, a existéncia de direitos de
propriedade industrial serve para a divulgacdo de segredos, bem como para encorajar novas
criagdes (PENROSE, 1951, p. 31). Nesse sentido, a fungao da propriedade intelectual e, em
especial, das patentes de invengdo ¢ promover a inovagdo e o progresso tecnoldogico que nao
aconteceria sem que houvesse a prote¢do juridica'4’. Em vista disso, o equilibrio entre os custos
e beneficios da protecdo por propriedade intelectual se justificam (LANDES; POSNER, 2003,
p. 294).

Especificamente, a teoria economica da protecdo por propriedade intelectual elenca 4
(quatro) razdes para a prote¢do por patente. A primeira delas € que a falta de um sistema de
patentes levaria ao aumento dos segredos de negdcio e incentivaria invengdes voltadas a
preservagdo do segredo em vez de direcionadas a melhora do bem-estar social'*®. Em segundo
lugar, a revelacdo do conhecimento por meio de uma patente permite o aumento de eficiéncia

na produ¢do por meio do licenciamento a outros agentes econdmicos mais eficientes'’. Em

145 “The standard rationale of patent law is that it is an efficient method of enabling the benefits of research and
development to be internalized, thus promoting innovation and technological progress.” (LANDES; POSNER,
2003, p. 294). Em tradugdo livre, “O racional tradicional do direito de patentes ¢ que ele ¢ um método eficiente
de capacitar que os beneficios da pesquisa ¢ desenvolvimento sejam internalizados, assim promovendo a
inovagdo e o progresso tecnologico”.

146 <] In the absence of a patent option, inventors would invest many more resources in maintaining trade secrecy
(and competitors in unmasking them) and inventive activity would be inefficiently biased toward inventions
that can be kept secret.” (LANDES; POSNER, 2003, p. 328). Em traducdo livre, “Na falta de uma opgéo por
patente, inventores iriam investir muito mais recursos na manutencdo dos segredos de negocio (e competidores
em tentar desmascara-los) e a atividade inovadora seria ineficientemente enviesada para invengdes que
pudessem ser mantidas em segredo.”

147 <2 A patent option facilitates efficiency in manufacturing. The possessor of a secret process for manufacturing
a product may not be the most efficient manufacturer of it. In principle, he can license the trade secret to a more
efficient manufacturer. But licenses of trade secrets are even more costly than patent licenses because the risk
of inadvertent disclosure or unprovable theft of the secret is greater if the trade secret is licensed than if it is
kept within a single organization. So absence of patent protection would cause inefficiencies in manufacture.”
(LANDES; POSNER, 2003, p. 329). Em traducdo livre: “A opg¢éo por patente facilita eficiencia na produgéo.
O titular de um processo secreto de producdo de um produto pode ndo ser o produtor mais eficiente dele. Em



70

terceiro lugar, a protecdo por patente aumenta o conhecimento tecnologico disponivel,
incentivando novas invengdes'#®. Por fim, a auséncia de protegdo por patente favoreceria
agentes econdmicos monopolistas, pois eles ndo necessitam do sistema de patentes para
prote¢io de seus ativos imateriais.!4

Uma outra teoria justificadora da existéncia de prote¢do por propriedade intelectual e
por patente pode ser encontrada nas teorias distributivistas de justi¢a'>’. Para essa corrente, a
propriedade (como um todo, ndo s6 a propriedade intelectual) se justifica como instrumento de
promogao de principios de justiga que fazem parte da estrutura basica de uma sociedade justa'!.

Como a propriedade intelectual esta inserida no contexto de concorréncia e propriedade,
ela pertence ao que Rawls chama de instituigdes sociais mais relevantes (RAWLS, 2000, p. 8).
Um problema fundamental ¢ que a escolha das regras envolvendo tais institui¢cdes sociais, a
principio, da-se a partir da posicdo social de cada pessoa; por exemplo, um inventor
naturalmente buscard normas juridicas que favorecam sua posicdo social. No entanto, a
sociedade plural manifesta interesses diversos, pois enquanto alguns querem mais prote¢ao por
propriedade intelectual, outros querem menos.

A fungdo da propriedade intelectual nas teorias distributivistas esta relacionada com a

possibilidade de promover os principios de justica escolhidos pelos membros dessa sociedade

principio, ele pode licenciar o segredo para um produtor mais eficiente. Mas licengas de segredos de negocio
sdo ainda mais custosas que licengas de patentes porque o risco de divulgagdo indesejada ou apropriagdo nao-
demonstravel do segredo ¢ maior se o segredo ¢ licenciado do que se ¢ mantido em uma Unica organizagao.
Entao a falta de protecdo por patente causaria ineficiéncias na produgdo.

148 <3 Suppose a firm invents a process that has value in the manufacture not only of its own products but also of
products in other industries. If the process is kept secret from the world, the firm may never even learn of the
other potential applications.” (LANDES; POSNER, 2003, p. 329). Em tradug@o livre, “Suponha-se que uma
firma inventa um processo que tem valor na manufatura nao somente dos seus proprios produtos, mas também
de produtos em outras industrias. Se o processo ¢ mantido em segredo do mundo, a firma pode nunca saber de
outras possiveis aplica¢des”.

149 «“4_ Without patents a boost might be given to the organization of markets along monopolistic rather than
competitive lines. [...] If in a world without patents the firm invents a process that reduces its costs of
production, or an improved version of its product that creates additional surplus, it will be able in the first case
to increase its profits by reducing its price and in the second case to increase its profits by increasing its price.
In neither case will the effect be to make entry into its market more attractive.” (LANDES; POSNER, 2003, p.
330). Em traducdo livre, “Sem patentes um incentivo poderia ser dado para a organizagdo de mercados segundo
linhas monopolisticas em vez de competitivas [...] Se em um mundo sem patentes a firma inventa um processo
que reduz os custos de produgdo, ou uma versdo melhorada do seu produto cria excedente adicional, ela sera
capaz de, no primeiro caso, aumentar seus lucros mediante a redugéo do prego e, no segundo caso, aumentar
seus lucros mediante o aumento do seu prego”.

150 “And so we begin with the question whether IP rights and the economic institutions that surround them are
basically fair.” (MERGES, 2011, p. 103). Em tradug@o livre, “E entdo comegamos a questdo se direitos de Pl e
instituigdes econdmicas que os cercam sao basicamente justos”.

151 “Por instituigdes mais importantes quero dizer a constitui¢do politica e os principais acordos econdmicos e
sociais. Assim, a prote¢ao legal da liberdade de pensamento e de consciéncia, os mercados competitivos, a
propriedade particular no ambito dos meios de produgdo e a familia monogamica constituem exemplos das
instituigdes sociais mais importantes.” (RAWLS, 2000, p. 8).
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em uma posi¢do original abstrata'>2. Para evitar o favorecimento de suas posi¢des atuais, as
pessoas sdao colocadas em uma posicao de ignorancia, sob um véu, de forma que pudessem
escolher uma organizacdo social justa, livres do viés retrospectivo'>3. Uma sociedade justa seria
possivel quando as desigualdades sociais e econdmicas fossem organizadas em um ponto 6timo,
em que qualquer mudanga normativa levaria a um prejuizo dos menos favorecidos!>.

A justificativa da protecdo por propriedade intelectual se da porque qualquer pessoa
poderd ocupar posi¢ao de alguém que possua capacidade criativa, seja pelo seu intelecto, seja
por estar empregado como inventor, seja por tomar risco como empresario!>,

Nao apenas como um favorecimento a um grupo limitado de pessoas, a prote¢do por
propriedade intelectual permitira que a sociedade desfrute da capacidade criativa dessas pessoas
(MERGES, 2011, p. 111). Ainda que leve a alguma desigualdade na distribui¢do dos recursos,
a protecdo por propriedade intelectual se justifica como instrumento de promog¢do das
capacidades criativas e dos beneficios sociais dela decorrentes!.

Uma ultima teoria justificadora a ser comentada ¢ a de que a prote¢ao por propriedade

157

intelectual se destina a promover a diferenciacdo dos comerciantes e empresarios>’. Para essa

152 «“A escolha que homens racionais fariam nessa situagdo hipotética de liberdade equitativa. pressupondo por ora
que esse problema de escolha tem uma solugdo, determina os principios da justiga” (RAWLS, 2000, p. 13).

153 “Entre as caracteristicas essenciais dessa situa¢do estd o fato de que ninguém conhece seu lugar na sociedade,
a posicdo de sua classe ou status social e ninguém conhece sua sorte na distribuicdo de dotes e habilidades
naturais, sua inteligéncia, forga, e coisas semelhantes. Eu até presumirei que as partes ndo conhecem suas
concepcdes do bem ou suas propensdes psicoldgicas particulares. Os principios da justica sdo escolhidos sob
um véu de ignorancia. isso garante que ninguém ¢ favorecido ou desfavorecido na escolha dos principios pelo
resultado do acaso natural ou pela contingéncia de circunstancias sociais” (RAWLS, 2000, p. 13).

154 “Inequalities are tolerated only insofar as they maximize the minimum level of support in a society, that is, the
support of the least advantaged.” (MERGES, 2011, p. 104). Em tradugéo livre, “Desigualdades sdo toleradas
apenas na medida em que maximizem o nivel minimo de apoio na sociedade, isto ¢, o apoio dos menos
favorecidos.”

155 “One never knows if one will be born needing these essentials.” (MERGES, 2011, p. 109). Em tradugio livre,
“Nao se sabe se nascera necessitado.”

156 “In the TP context, this translates as follows: even if the special incentive of an IP right leads to a somewhat
unequal distribution of resources, as between a creator/owner and a consumer, the right may be justified.”
(MERGES, 2011, p. 112). Em traducao livre, “No contexto da PL, isso se descreve da maneira que segue: ainda
que o incentivo especial de um direito de PI leve a alguma distribuicdo desigual de recursos, tratando-se de um
criador/titular e de um consumidor, o direito pode se justificar”.

157 “Muitas vezes associada a uma fun¢do de promogdo da inven¢do e da criagdo, a propriedade intelectual tem um
papel mais amplo e mais fundamental do que isso. Com efeito, a promogdo das atividades inventiva e criativa
¢ 0 objeto de apenas alguns dos componentes ou especialidades do vasto campo da propriedade intelectual. Ha
outros componentes com relacdo aos quais as atividades inventiva e criativa sdo diferentes, se ndo mesmo
conflitantes. E o caso, por exemplo, das indicages geograficas (e, em especial, das denominacdes de origem),
as quais protegem nomes de conotagdo geografica e cujo valor assenta em praticas de fabricac@o ou de extragdo
tradicionais. E o caso também da concorréncia desleal, a qual protege a reputagiio dos comerciantes e fabricantes
contra a fraude e o parasitismo de concorrentes desonestos. Poderiam ser dados outros exemplos de objetos da
propriedade intelectual que pouco ou nada tém a ver com invengdo ou criagdo.” (CARVALHO, 2016, p. 21).
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corrente, a fun¢do da propriedade intelectual ¢ mais ampla do que promover criacdes humanas
e se destina a proteger os esfor¢os de diferenciacdo entre os agentes econdmicos '8,
De fato, em uma economia que equilibra os valores de livre-iniciativa com outros

1159, a obtencdo de retorno econdmico é condicionada

valores previstos na Constitui¢ao Federa
a conquista legitima de clientela!®’, mediante a tomada de risco pelo empresario!®!. A compra
de um produto por um consumidor tem como consequéncia deixar de adquirir um produto de

outro empresario'?. Para competir nessa disputa ou rivalidade'®?

, 0s empresarios devem buscar
elementos que os diferenciem da sua concorréncia e que os permitam angariar clientes que, sem

isso, escolheriam seus concorrentes'®*.

158 “Dizer que a propriedade intelectual tem como fungdo promover a invengdo € a criagdo é o mesmo que dizer
que a fungdo de um automovel ¢ frear. Alguns dos componentes do automoével servem efetivamente para frear.
[...] Mas o automovel tem outros componentes igualmente importantes: o acelerador, as rodas, as janelas, o
motor, a carroceria, os parachoques. [...] Mas, em conjunto, eles contribuem para a funcdo essencial do
automovel: transportar pessoas e mercadorias de um lugar para outro” (CARVALHO, 2016, p. 24).

159 “Abstraindo os discursos politicos e suas rotulagdes simplificadoras — que, na verdade, no contexto de um
trabalho tecnolégico, ndo passam de curiosidades —, conceituo neoliberal como o modelo econémico definido
na Constituicdo que se funda na livre-iniciativa, mas consagra também outros valores com os quais aquela deve
se compatibilizar. A defesa do consumidor, a prote¢do ao meio ambiente, a fung¢do social da propriedade e os
demais principios elencados pelo art. 170 da CF como informadores da ordem econdmica, bem como a
lembranga da valorizagdo do trabalho como um dos fundamentos dessa ordem, tentam refletir o conceito de que
a livre iniciativa ndo é mais que um dos elementos estruturais da economia.” (COELHO, 2014, v.1, p. 257).

160 «Sendo assim, ndo é simples diferenciar-se a concorréncia leal da desleal. Em ambas, o empresario tem o intuito
de prejudicar concorrentes, retirando-lhes, total ou parcialmente, fatias do mercado que haviam conquistado. A
intencionalidade de causar dano a outro empresario € elemento presente tanto na concorréncia licita como na
ilicita. Nos efeitos produzidos, a alteragdo nas opgdes dos consumidores, também se identificam a concorréncia
licita como na ilicita. Sdo os meios empregados para a realizagao dessa finalidade que as distinguem. Ha meios
idoneos e meios inidoneos de ganhar consumidores, em detrimento dos concorrentes.” (COELHO, 2015, p.
259-261).

161 “b) "uma atividade econdmica organizada", isto &, uma atividade empresarial (organizagdo do trabalho alheio
e do capital proprio e alheio) que implica de parte do empresario a prestagdo de um trabalho auténomo de carater
organizador e a assun¢do do risco técnico e econdmico correlato.” (ASQUINI, 1996, p. 114).

162 “Em ambas, o empresario tem o intuito de prejudicar concorrentes, retirando-lhes, total ou parcialmente, fatias
do mercado que haviam conquistado.” (COELHO, 2015, p. 259-260).

163 Em uma reflexdo mais aprofundada sobre rivalidade e concorréncia, que se comunica com a experiéncia pessoal
deste autor, veja-se o que diz Barbosa (2022, p. 34): “Em uma relag@o caracterizada por ser rival ndo havera
espago para a fungibilidade do bem juridico. Imagine-se o torcedor do clube futebolistico Club de Regatas
Vasco da Gama (fundado em 1898) que pode ter eleito sua paixdo baseado em critérios familiares (qual era o
time do seu pai), fraternais (qual era a predile¢@o dos seus amigos e irmaos, historicos (qual era o clube que ndo
tinha um passado proselitista, xen6fobo ou racista), pragmaticos (qual era o clube com um grande numero de
conquistas importantes), estéticos (qual era o clube cuja camisa oficial lhe parecia mais bela), ou puramente
arbitrarios (se tornou torcedor porque assim o quis). E possivel — até mesmo — que tal clube da predilecio deste
torcedor passe décadas em crise, submetendo-o a periodos longos de sofrimento e tristeza. Seria possivel
intercambiar sua demanda de torcedor ao sabor de outro clube que estivesse em melhor fase? Haveria risco de
0 Club de Regatas Vasco da Gama ‘perder’ seu interlocutor para um clube que fosse o vencedor do Campeonato
Brasileiro de Futebol daquele ano?”

164+ “Em resumo, a propriedade intelectual, em todas as suas modalidades, permite a captura pelas empresas
daqueles ativos intangiveis que podem ser utilizados para distingui-las e aos seus produtos (e servigos) das
empresas ¢ dos produtos e servigos concorrentes. Ndo importa se esses ativos intangiveis estdo incorporados
em medicamentos que podem salvar a vida de milhdes de pessoas ou em brinquedos que entretém as criangas.
O que importa ¢ a sua capacidade diferenciadora, a qual ajuda os pacientes e as criangas (ou seus pais) a escolher
o que desejam adquirir.” (CARVALHO, 2016, p. 23).
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O esfor¢o de diferenciacdo dos produtos e dos negocios € tao relevante na conquista dos
mercados que, uma vez consolidado, gera a copia e o free riding. Caso a diferenciagdo entre os
empresarios ndo fosse crucial na atividade econdmica, ndo haveria razdo para, em uma
expressao gentil, “tomar emprestado” signos distintivos e tecnologias inovadoras de

concorrentes'®>. E nesse espirito que Carvalho define a funcio da propriedade intelectual como:

A fungdo geral da propriedade intelectual, e que ¢ comum a todas as suas
especialidades, ¢ promover e preservar a diferenciagdo entre comerciantes,
fabricantes, ¢ respectivos produtos e servicos. Essa diferenciacdo da-se por meio de
dois tipos de elementos: alguns elementos sdo especificos dos produtos ou servigos e,
portanto, podem ser designados como internos; outros sdo acessorios dos produtos e
servigos, e por isso sdo externos (CARVALHO, 2016, p. 21).

Os elementos internos de diferenciagdo sdo as novas funcionalidades dos produtos,
mudancgas nas qualidades, composi¢do e caracteristicas, novos desenhos e novos produtos e
servigos (CARVALHO, 2016, p. 21). Por sua vez, os elementos externos de diferenciagdo sao
a localizagdo dos estabelecimentos comerciais nos quais os produtos e servicos sao oferecidos,
assisténcia técnica, cortesias e programas de fidelidade (CARVALHO, 2016, p. 22). O que une
tais elementos na fungdo geral da propriedade intelectual ¢ a capacidade de orientarem o
consumidor na escolha e de ajudarem o empresario a atrairem clientela (CARVALHO, 2016,
p. 22).

Ao contrario do que a intui¢ao poderia indicar, a fungdo de diferenciag¢do alcanca todas
as formas de protecao por propriedade intelectual, ndo apenas aquelas que possuem finalidade
distintiva, como os signos marcarios'®®. Tudo aquilo que pode ser objeto de protegdo por
propriedade intelectual sdo caracterizados por (i) serem intangiveis ou imateriais, (ii) se
diferenciarem dos demais disponiveis no mercado e (iii) poderem ser utilizados em atividades
economicas (CARVALHO, 2016, p. 25). Tanto a protecao por direitos autorais quanto por

patentes de invencdo sdo justificaveis na medida em que funcionam para promover a

165 “E frequente escutar-se dizer que a industria progride mediante a copia das ideias dos outros. Isso é verdade,

mas s6 até certo ponto. E a razdo por que simplesmente copiar os produtos e os processos dos concorrentes nao
¢ a solugdo estd em que quando nao ha fatores de diferenciagio os consumidores ndo dispdem de elementos que
lhes permitam fazer uma escolha. Se o fabricante A simplesmente copiar os produtos do fabricante B, como
pode A atrair os clientes de B? Os copiadores tém que acrescentar algo aos seus produtos e processos se
quiserem atrair a preferéncia dos consumidores. Esse algo pode vir na forma de pregos mais baixos, de uma
melhor distribuigdo e de assisténcia técnica, de melhor qualidade, etc. Todos estes fatores de diferenciagdo sdo
suscetiveis de apropriacdo pelos mecanismos da propriedade intelectual” (CARVALHO, 2016, p. 24).

166 «“por exemplo, no DPI se uma criagio [...] tem fito distintivo: poder-se-ia estar diante de (a) uma hipétese de
incidéncia a atrair a abrangéncia da Lei n° 9.279/1996, com relagao as marcas, expressdes de publicidade ou
indicagdes geograficas; se — e somente se — tal corpus mysticum for (b) distintivo perante os signos que lhe
antecederam no tempo, ao menos em uma determinada especialidade;” (BARBOSA, 2019, p. 66).
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diferenciag@o e ampliar a concorréncia, inclusive no ambito estético ou técnico (CARVALHO,
2016, p. 23).

No exemplo ilustrativo utilizado por essa corrente, a propriedade intelectual esta
presente organicamente na sociedade, ndo estando apenas nos departamentos de pesquisa e
desenvolvimento das grandes sociedades empresarias, mas também nos pequenos empresarios
e ambulantes que oferecem seus produtos nas praias.'®’” Independentemente de conhecerem a
protecdo por propriedade intelectual ou ndo, os empresarios buscam se diferenciar dos seus
concorrentes como forma de angariar clientela'®.

No caso especifico das patentes, a busca por diferenciacdo estd na pesquisa e
desenvolvimento de tecnologias inovadoras, que permitirdo um salto tecnologico frente aos
concorrentes. A diferenca tecnoldgica aplicada a produtos ou processos permite que o
empresario se diferencie da concorréncia, obtendo retorno econdmico e oferecendo avangos a
sociedade, de forma que ¢ merecedor da protegao estatal.

E cabivel fazer uma inferéncia a partir dessa corrente. Considerando que a fungdo da
propriedade intelectual ¢ a promocao e preservacao da diferenciagdo, os empresarios menos
favorecidos (por exemplo, a pequena padaria do bairro!®®) terdo oportunidade de competir
contra aqueles mais consolidados e terdo acesso a prote¢do juridica. Dessa forma, a prote¢ao
por propriedade intelectual acaba assumindo também a funcdo de promover justica no sentido

distributivista.

167 “Com efeito, no Brasil a PI é muitas vezes associada as patentes de medicamentos e as marcas globais. Quem
o faz, esquece que a PI também atende — ou deveria atender — o pequeno comerciante, o vendedor ambulante,
o humilde artesdo, os quais labutam diariamente em busca de seu ganha-pdo afirmando a sua individualidade e
chamando — ou mantendo — seus clientes” (CARVALHO, 2017, p. 3).

Para um exemplo Iudico de diferenciagdo organica, sugere-se a visualizagdo do video Coca Cola ... (2020). Em

uma expressao da ilimitada criatividade humana, sugere-se igualmente este video The Kiffness... (2022). Sobre

as expressdes ou sinais de propaganda, ensina Domingues (1984, p. 304): “No mundo contemporaneo, além

das marcas assinalando e promovendo produtos e servigos, encontramos largamente difundido no mercado o

uso de expressdes ou sinais de propaganda com duplice finalidade: I) real¢ar as qualidades do produto ou

servigo; 1) atrair a atencdo dos consumidores, ou usudrios. Aludida forma de propaganda que se iniciou em

cartazes, tabuletas, papéis avulsos e impressos em geral, evoluiu de forma espantosa e, hoje em dia a

encontramos fartamente utilizada em comerciais de cinema, radio e televisdo.” Mas nao sd; nas praias também

ha propriedade intelectual.

169 Para usar um exemplo da experiéncia do autor deste estudo, mas também comum nos estudos de propriedade
intelectual ¢ concorréncia. “A questdo simplifica-se diante de um exemplo: suponhamos que determinada
padaria, localizada no bairro de Pinheiros, na cidade de Sao Paulo, tenha desenvolvido sistema de producdo de
paes e doces que lhe permite reduzir a quantidade de farinha empregada, a0 mesmo tempo em que torna o
produto mais leve e saboroso, mantendo seu valor nutritivo. Em decorréncia dessa vantagem competitiva, os
consumidores da regido abandonam seus antigos fornecedores e, muito embora algumas vezes a loja seja um
pouco mais distante, passam a adquirir produtos desse inovador padeiro. As outras padarias daquele entorno
diminuem suas vendas e a grande maioria chega, inclusive, a fechar suas portas. Identificamos, assim, a
existéncia de uma relagdo de concorréncia entre esses agentes econdmicos, de sorte que integram o mesmo
mercado relevante geografico.” (FORGIONI, 2018, p. 214).

168
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Com base nessas reflexdes sobre a funcio da protegdo a propriedade intelectual e das
patentes de invengdo, a fun¢do do técnico no assunto pode ser identificada, como se vera a

seguir.

1.3.2 A funcio do técnico no assunto no sistema de patentes de invencio

A partir das justificativas apontadas no item anterior ¢ possivel inferir trés fungdes
principais para o técnico no assunto no sistema de patentes de invengao, organizadas em uma
ordem cronologica das atividades que essa figura conduz. A primeira delas esta relacionada a
possibilitar a delimitacdo adequada do escopo de protecdo de uma patente (item 1.3.2.1). A
segunda, por sua vez, estd relacionada a possibilitar a capacitagcao de outros agentes economicos
que desejem explorar a tecnologia (item 1.3.2.2) e, por fim, a terceira ¢ a tarefa de possibilitar
a comparacao da inveng¢do com o estado da técnica (item 1.3.2.3).

E importante ressaltar que, nas trés fungdes indicadas acima, utilizou-se o verbo
“possibilitar” antes da func¢ao propriamente dita. Isso porque ndo ¢ o técnico no assunto que
delimita o escopo de protecdo, que capacita outros agentes econdmicos € que compara a
inven¢do com o estado da técnica.

O profissional de conhecimento técnico médio ndo realiza essas fungdes porque ele nao
¢ um sujeito; ele € um parametro que incorpora os conhecimentos de um profissional com essas
caracteristicas, ele ¢ uma lente, um microscopio. E na sua perspectiva que os sujeitos de direito,
os examinadores de patentes de inven¢do, os peritos judiciais e os intérpretes juridicos,

examinarao os fatos técnicos em discussao.

1.3.2.1 A funcado de possibilitar a delimitagdo do escopo de protecao

Uma das fungdes do relatorio descritivo de uma patente de invengdo € permitir a
compreensdo do contetdo protegido pela patente. Como aponta o artigo 41 da LPI, o escopo de
protecdo ¢ determinado pelas reivindicagdes, e € o quadro reivindicatdrio que determina o que
¢ ilicito para terceiros durante a vigéncia da patente (BARBOSA, 2019, t. 2, p. 1486-1487).

Em caso de davidas, o proprio dispositivo ensina ao intérprete quais os meios utilizar
para interpretar as reivindicagdes, quais sejam, relatorio descritivo e desenhos. O relatorio
descritivo, assim, assume func¢do de identificar a matéria reivindicada (CARVALHO, 2009b,

p. 102), permitindo que terceiros saibam precisamente o que esta dentro da cerca de proteg¢do
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e o que esta fora (BURK; LEMLEY, 2009), para utilizar uma metafora frequentemente
empregada pelos comentadores do sistema de patentes de invengao.

Tal como uma escritura de imovel, um pedido ou uma carta-patente ¢, sobretudo, um
instrumento juridico (BARBOSA, 2019, t. 2, p. 1485). Diferentemente de um titulo imobiliario,

todavia, a matéria veiculada em uma patente é técnica'’®

e ndo ¢ compreendida pelo intérprete
juridico, salvo nos casos admiraveis em que esse operador do direito tem formacao na area da
técnica em discussdo. E por essa razdo que se costuma dizer que as patentes tém uma natureza
dupla, tanto técnica quanto juridica (HOLBROOK, 2011).

Do ponto de vista juridico, a carta-patente permite a delimitacdo precisa dos direitos
conferidos ao seu titular, conforme estabelecido nos artigos 25, 41 ¢ 42 da LPI. Antes dessa
delimitagdo, porém, € preciso que seja realizada uma leitura técnica da patente, sem o que o
intérprete juridico ndo podera compreender os fatos técnicos. Nesse sentido, o intérprete €
instruido pelos técnicos que atuam no sistema de patentes de inven¢do, mas quem deve decidir
sobre 0 escopo de protecao da patente € o intérprete juridico (BARBOSA, 2019, t. 2, p. 1486).

Em busca de uma solugdo a ser aplicada no direito brasileiro, ¢ possivel recorrer ao
sistema norte-americano. No caso Markman v. Westview Instruments, Inc.!”!, julgado pela
Suprema Corte dos Estados Unidos em 1996, foi estabelecido que a interpretacdo dos termos
em uma patente deve ser realizada pelos juizes e nao pelos jurados (BURK; LEMLEY, 2009,
p. 1750). No sistema judicial norte-americano, essa diferenciagao significa que a interpretagao
das reivindicac¢des € uma questao de direito e nao de fato.

Para permitir essa interpretagdo juridica, os tribunais dos EUA passaram a realizar
audiéncias no curso do processo com o objetivo de delimitar o contetido protegido pela patente
em discussdo. Nessas audiéncias, 0s juizes apreciam argumentos € provas sobre a interpretacao

dos termos das reivindicagdes e proferem uma decisdo definindo quais interpretacdes serdo

170 No sentido de tecnoldgica. De fato, um leigo nfio conseguiria ler um titulo imobiliario tio facilmente quanto
um jurista tecnicamente falando.
17l Markman v. Westview Instruments, Inc. 52 F.3d 967 (Fed. Cir. 1995).
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usadas para a decisio de mérito!’?. Nas decisdes proferidas nas chamadas Markman hearings,
também se define concretamente quem € o técnico no assunto para a tecnologia em discussdo!”?,

Nao s3o poucas as criticas a esse modelo de interpretagdao de reivindicagdes. Em
primeiro lugar, as disputas sobre o sentido de palavras sdo excessivamente dificeis de resolver
e muitas vezes resultam em revisdo na segunda instancia (BURK; LEMLEY, 2009, p. 1752).
Em segundo lugar, a discussao sobre o sentido das palavras em uma reivindicag¢do pode motivar
advogados a explorarem a ambiguidade dos termos (BURK; LEMLEY, 2009, p. 1752). Em
terceiro lugar, podem-se citar os custos envolvidos na disputa de defini¢do de termos (BURK;
LEMLEY, 2009, p. 1752).

Em quarto lugar, ndo esta claro, pelo menos no sistema de patentes de invencdo norte-
americano, a partir de qual perspectiva os termos devem ser compreendidos. A questdo que 14
se poe ¢ se as palavras na reivindicagao devem ser entendidas na visdao de um profissional de
conhecimento técnico mediano, na visdo do titular da patente ou na visdo do redator da patente
(BURK; LEMLEY, 2009, p. 1753).

Diante da falta de resposta, podem-se buscar outras solugdes. A questdo pode ser
igualmente examinada do ponto de vista da busca por objetividade no sistema de patentes de
invenc¢do!”. O debate envolvendo a redugdo das tentagdes da subjetividade no exame de
atividade inventiva ¢ profundo e seu fundamento estda em uma necessidade de se conferir
sindicabilidade as decisdes que envolvem um juizo tao subjetivo como o de obviedade de uma
tecnologia ou ndo (BARBOSA; MAIOR; RAMOS, 2010, p. 35, 41).

Uma forma de se conferir objetividade na afericao de atividade inventiva é por meio de
testes ou métodos (BARBOSA; MAIOR; RAMOS, 2010, p. 75). Uma segunda possibilidade

esta justamente na eleicdo de um parametro abstrato como padrao de conduta no exame de

172 Os métodos de interpretagdo ou construgdo do sentido das reivindicagdes de patentes incluem combinar (i) o
sentido comum da palavra, (ii) o significado expresso no relatorio descritivo, (iii) o processo administrativo de
concessao, (iv) significado em dicionarios e livros técnicos, (v) oitiva de experts e (vi) cAnones de interpretagdo
de reivindicagdes. Como canones de interpretagdo, os comentaristas citam (a) identificar o sentido comum em
contraposi¢cdo ao sentido contextual ou especifico, (b) a possibilidade de titulares de patentes definirem os
termos utilizados em seus titulos, também chamada de regra do lexicografo, (c) interpretar a luz do relatério
descritivo, (d) a inexisténcia de palavras vazias ou inuteis, (¢) identificar o propdsito ou objetivo da inveng@o,
(f) interpretagdo voltada para preservar a validade das reivindicagdes, (g) como regra de desempate, quando
houver duas interpretagdes possiveis, deve-se escolher a mais restrita. Veja-se: Burk; Lemley (2009, p. 1750) e
Merges (2011, p. 362-367).

173 Conforme ser4 analisado em detalhes no item 5.2, infra.

174 As discussdes sobre objetividade no direito brasileiro tenham sido analisadas em relagdo ao requisito de
atividade inventiva, o que ¢é absolutamente natural, afinal, a atividade inventiva é um requisito de
patenteabilidade que envolve um juizo eminentemente subjetivo, mas cuja subjetividade deve ser limitada
(ALMEIDA, 2014, p. 60; GARCIA, 2005, p. 34).
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patenteabilidade, tal como o do profissional de conhecimentos técnicos medianos na area da
tecnologia.

O mesmo deve ser feito em relagdo a delimitagao do escopo de protegdo. Para se definir
0 que esta dentro ¢ fora da cerca de prote¢do € necessario utilizar o parametro do profissional
de conhecimento técnico mediano para (i) buscar uma visdo mais objetiva; e (ii) para se atender
a Lei da Propriedade Industrial, que ordena que o exame de patentes de invengao seja feito na
perspectiva de um técnico no assunto.

Caso feita na perspectiva de um titular de patentes, a delimitagcao do escopo de protecao
seria excessivamente ampliada. Da mesma forma, caso feita na perspectiva de um concorrente,
o escopo de protecdo serd indevidamente reduzido. Paralelamente, caso feita na perspectiva de
um especialista na area da tecnologia, as reivindicagdes poderiam correr o risco de serem
interpretadas segundo um entendimento pessoal desse especialista. Nem se diga na perspectiva
de um intérprete juridico, advogado ou magistrado, pois ndo possuem, em regra, O
conhecimento necessario para o entendimento da tecnologia em discussao.

A solugdo, portanto, esta na utilizagdo de um modelo abstrato de conduta que possua os
conhecimentos de um profissional mediano na area. Durante a interpretacdo do escopo de
protecdo, os especialistas na area e os intérpretes juridicos devem realizar a leitura do quadro
reivindicatdrio na perspectiva de um técnico no assunto. Em vista dessas colocagdes, passa-se

ao exame da segunda fun¢ao do técnico no assunto no sistema de patentes de invengao.

1.3.2.2 A funcido de possibilitar a capacita¢do da sociedade

175

Foi visto' > que uma das func¢des das patentes de invencao envolve a divulgacao de

176

tecnologias que ficariam em segredo'’® para que a sociedade possa se beneficiar dos

conhecimentos técnicos inovadores!”’. Essa chance de divulgacdo resulta de uma troca entre o

175 Item 2.3.1, supra.

176 «“A protecdo da propriedade intelectual nasce como uma forma de premiar o espirito humano produtivo, e, em
contrapartida, exigiu-se a divulgagdo de tais tecnologias — antes secretas — para, ao fim do privilégio, todos
poderem dela gozar. Historicamente a protecdo do ambito criativo imaterial promoveria “a introdugdo de
atividades tecnicamente complexas | ...] estimulos ao desenvolvimento endégeno de novos bens e métodos de
produgao, tanto pelo incentivo aos agentes locais para investirem tempo e recursos na busca por novas invengdes
(pela expectativa dos lucros gerados pelos monopo6lios) quanto pelo aproveitamento dos spillovers gerados pela
atuacdo dos estrangeiros” (BARBOSA, 2016, p. 43).

177 “A descrigdo do invento constante do relatorio contido no pedido de patente é indispensavel e essencial a
eficiéncia do sistema de patentes, pois sdo as informagdes ali contidas que tornam possivel a repeticdo da
invengdo por terceiros, a criagdo de novas invengdes e aperfeigoamentos, o desenvolvimento de solugdes
alternativas ¢ a elevagdo do nivel do conhecimento tecnoldgico, porque as informagdes constantes da descri¢do
ficam depositadas a disposi¢@o publica. A par disso, uma vez extinto o privilégio, a sociedade pode usufruir
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inventor ¢ o Estado, na qual o primeiro oferece sua inovagao tecnoldgica em troca de prote¢ao
(ROGERIO, 2021, p. 1).
Em uma perspectiva econdmica, nao houvesse a protegdo por patente, ndo haveria a

divulgagdo de tecnologias!’®

, pois nao haveria incentivo econdmico ao inventor que
desenvolvesse uma tecnologia visando a obter ganhos de escala e se tornar mais competitivo!”’.
A justificativa da prote¢do por patente, nesse sentido, ¢ a promogao da revelagdo ao publico da
tecnologia desenvolvida em troca da prote¢do temporaria '8,

Essa funcao de -capacitagdo (enablement, na doutrina norte-americana) esta
materializada na condicao de suficiéncia descritiva, positivada no artigo 24 da LPI. Segundo o
dispositivo, o relatorio descritivo de um pedido ou de uma patente deve descrever a tecnologia
de maneira que possibilite a realizagdo por um técnico no assunto.

O parametro do profissional com conhecimento técnico mediano nao foi escolhido ao
acaso para essa fun¢do. De fato, se uma das funcdes da patente ¢ permitir a reproducdo da
tecnologia por terceiros ao fim do prazo de protecdo, ¢ preciso que um profissional de
conhecimento técnico médio seja capaz de reproduzi-la. A descri¢do, assim, ndo pode ser escrita
de maneira que apenas um génio possa compreendé-la, mas tampouco deve ser redigida para
alguém que nao tenha conhecimento técnico algum.

O equilibrio ¢é particularmente dificil'®!. Cumpre adiantar desde logo que uma de suas
funcdes, a toda evidéncia, € permitir que o intérprete juridico analise se uma revelacao
descritiva ¢ suficiente para que a sociedade possa incorporar o avango tecnoldgico.

E valido enderegar uma critica a fungdo de ensinamento ou capacitagdo de terceiros.
Uma corrente doutrindria atual entende que esperar uma descrigdo suficiente para ensinar como

colocar a invengdo em pratica seria irrazoavel (CARVALHO, 2009b, p. 102). Caso assim fosse,

livremente, sem Onus ou restricdes legais, o conhecimento contido na patente e descrito no relatorio.”
(DOMINGUES, 2009, p. 113).

178 <1, In the absence of a patent option, inventors would invest many more resources in maintaining trade secrecy
(and competitors in unmasking them) and inventive activity would be inefficiently biased toward inventions
that can be kept secret.” (LANDES; POSNER, 2003, p. 328). Em traducéo livre, “Na falta de uma opgao por
patente, inventores iriam investir muito mais recursos na manutencao dos segredos de negocio (e competidores
em tentar desmascard-los) e a atividade inovadora seria ineficientemente enviesada para invencdes que
pudessem ser mantidas em segredo.”

179 “So why risk money in invention, development and innovation?” (MACHLUP, 1967, p. 282). Em tradugdo
livre, “Entdo por que arriscar dinheiro na invengdo, desenvolvimento ¢ inovagdo?”.

180 “From this standpoint the public disclosure that is a condition for obtaining a patent is essentially a boundary
marker, serving to head off wasteful duplication of inventive efforts by alerting the competition to the existence
of a privileged developer” (LANDES; POSNER, 2003, p. 360). Em tradugio livre, “E a partir desse ponto de
vista que a revelacdo ao publico ¢ uma condig@o para obter uma patente ¢ essencialmente um limite, servindo
para descartar duplicagdes intiteis de esfor¢os inventivos por meio do alerta a competigdo sobre a existéncia de
um desenvolvedor privilegiado.”

181 No capitulo 2.4.1, infra, serdo apontados alguns critérios para se compreender quais seriam as capacidades
ordindrias desse profissional.
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as cartas-patentes teriam “centenas, sendo milhares de paginas, tornando-os muito volumosos,
complexos e caros” (CARVALHO, 2009b, p. 102). A critica de Carvalho a esse ponto ¢ valiosa

e apenas refor¢a a necessidade de utilizacao do técnico no assunto como parametro, pois

a pratica do sistema levou a que os pedidos sejam redigidos de acordo com o ditado
‘para um bom entendedor, meia palavra basta’ Isto ¢ o inventor redige o pedido
partindo do principio que o leitor (e o examinador de patentes) tem um dominio basico
da industria que lhe permite entender a invencdo e a sua relagdo com o estado da
técnica sem necessidade de entrar em grandes detalhes. Por isso, o sistema de patentes
exige que a descri¢do seja feita “de modo suficientemente claro e completo para
permitir que um técnico habilitado possa realiza-la (CARVALHO, 2009b, p. 102) 82,

De fato, ndo se cogita imaginar uma inven¢dao relacionado ao campo das
telecomunicagdes de 5* Geragdo ter de explicar todas as geragdes anteriores para que atenda a
condicdo de suficiéncia descritiva. Ao se utilizar o técnico no assunto como parametro, nao
parece irrazoavel dizer que um profissional de conhecimento técnico médio no campo das
telecomunicagdes de 5* Geragdo teria conhecimento das geracdes anteriores, mas essa ¢ uma

questdo que deve ser aferida sempre no caso concreto.

1.3.2.3 A fungdo de possibilitar a diferenciacdo da invengao frente ao estado da técnica

Em terceiro lugar, o pardmetro hipotético do técnico no assunto possibilita que se
verifique o quanto a solugdo técnica que se busca protecdo se diferencia do estado da técnica'®>.
Como visto, uma das fung¢des da protegao por propriedade intelectual (e por patente) € promover
e preservar a diferenciacdo entre os agentes econdmicos (CARVALHO, 2009b, p. 3). Do ponto
de vista das patentes de invencdo, o parametro elegido para a lei para efetuar tal analise ¢ o
técnico no assunto.

Cada forma de protecdo por propriedade intelectual atende a uma fungdo no
ordenamento juridico. Em sintese, podem ser citadas a fungao estética, que atrai a prote¢ao por
direitos autorais; a fun¢do ornamental, que atrai a protecdo por desenho industria; a fungdo
distintiva, que atrai a protecao por marca, expressdes de publicidade ou indicacdes geograficas;
e a funcdo utilitdria que atrai a protecdo por patentes de invencao e de modelo de utilidade

(BARBOSA, 2019, p. 66).

182 eia-se, técnico no assunto. Lamenta-se a escolha do tradutor, nos termos do item 1.2.3, supra. Com a mesma
dor, veja-se Carvalho (2009b, p. 102, nota de rodapé n. 51).

183 <0 papel deste “técnico no assunto” é mensurar se a contribui¢do que o invento novo traz ao estado da técnica
justifica a concessao de uma patente.” (BARBOSA; BARBOSA, 2018. v. 1, p. 192).
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Como parte de um esforgo de objetividade!®

, algumas formas de protegao intelectual
requerem o uso de instrumentos juridicos que permitam a verificagdo, pelo intérprete juridico,
se atendem a fungdo estabelecida pelo ordenamento juridico.

Em relagdo as marcas e signos distintivos'8’

, a questdo envolve a possibilidade de
confusio e/ou associagdo indevidas por um consumidor!®¢. Quando um signo se aproximar de
outro, de modo a causar a potencial confusio ou associa¢do indevidas, havera infragdo a marca

registrada ou depositada'®’

. A perspectiva a ser adotada para tal exame ¢ a do consumidor,
aquele que adquire o produto e sofre o risco potencial de confundir um produto ou servigo que
tenta se passar por outro'®, Tal consumidor dependera do mercado relevante!®® no qual o
produto ou servigo esta inserido, o que afetara a capacidade desse consumidor!®,

A protecao por desenho industrial, por sua vez, conta com uma mengao apdcrifa do

técnico no assunto como parametro de afericdo de suficiéncia descritiva, conforme o art. 104

184 «“A busca por objetividade de critério e de seguranga juridica, que leva ao critério da atividade inventiva, ndo
supera os problemas apontados. Cria, porém, um modelo suscetivel de sindicabilidade, de aplicacdo de direito
estrito em condi¢des que se possa assegurar o devido processo legal.” (BARBOSA; MAIOR; RAMOS, 2010,
p- 43). As discussdes sobre objetividade no direito brasileiro foram mais analisadas em relacdo ao requisito de
atividade inventiva, o que ¢é absolutamente natural, afinal, a atividade inventiva ¢ um requisito de
patenteabilidade que envolve um juizo eminentemente subjetivo, mas cuja subjetividade deve ser limitada
(ALMEIDA, 2014, p. 60; GARCIA, 2005, p. 34).

185 <0 sucesso do sistema de protegdo a propriedade industrial, mediante a concessdo de um titulo de exclusividade
conferido pelo Estado, fez com que ele se estendesse as marcas por meio do registro.” (SILVEIRA, 2014, p.
89).

186 “Assim, para evitar erro, divida ou confusdo no espirito do consumidor, passou-se a exigir que a marca
constitua um conjunto distintivo de impressdo visual e sonora para eliminar a possibilidade de confusdo”
(DOMINGUES, 1984, p. 81-82).

187 «QO registro confere ao titular o direito de ceder seu registro ou o pedido de registro, licenciar seu uso e zelar
pela sua integridade material ou reputagdo da marca, nos termos do artigo 130 da Lei n° 9.279/1996.”
(COPETTI, 2010, p. 138). No mesmo sentido, veja-se: “O inciso III do art. 130 da Lei 9.279/96 permite que,
depois de protocolar o pedido de registro, o depositante possa zelar pela integridade material ou reputacdo da
marca (art. 130, III, da LPI). Essa proteg@o pode ser exercida tanto na esfera administrativa, mediante oposi¢ao
aos pedidos de registro de marcas colidentes apresentados por terceiros, como na instancia judicial, por meio
de acdes destinadas a fazer cessar o uso indevido da marca por outrem.” (SCHMIDT, 2016, p. 187).

188 «QO risco de confusio deve ser avaliado sob o ponto de vista dos consumidores interessados na aquisi¢do dos
correspondentes produtos ou servigos. Caracteriza-se esse consumidor como médio, ou seja, aquele que
razoavelmente informado e atento, com um grau de percepgdo e conhecimento normal, “nem excessivamente
desatento nem excessivamente meticuloso”. Esse foi o conceito utilizado no Termo de Compromisso de
Desempenho, no caso K e S Aquisi¢des Ltda., atual Kolynos do Brasil S.A., Processo n° 0027/1995. Nesse
termo, o consumidor médio “significa a maioria de consumidores razoavelmente prudentes, ou seja, de ‘bonus
pater familias’, do qual se espera um minimo de inteligéncia, de atencdo e de espirito critico” (COPETTI, 2010,
p- 183).

1% Para um estudo sobre a importancia da delimitagdo do mercado relevante, especialmente em acordos de
convivéncia de marcas: “No que tange aos termos da coexisténcia, ¢ comum que as partes incluam clausulas
sobrel0: a) Divisdo de mercado relevante: delimitando os segmentos em que as partes poderdo atuar,
relacionados aos produtos e servicos que as respectivas marcas assinalam (NANAYAKKARA, 2006;
ELSMORE, 2008; SELEME, op. cit.; LAWSEN; KJESERUD; ELSMORE, 2009). O intuito é resguardar os
consumidores de uma possivel confusdo entre as marcas, caso os segmentos de atuacdo se sobreponham no
futuro, ou evitar que a partes venham a concorrer diretamente no futuro (SELEME, 2012; LAWSEN;
KJESERUD; ELSMORE, 2009).” (DIAS; SANT’ANNA; PEREIRA, 2019, p. 281).

190 «Agsim, a anélise comparativa deverd considerar a natureza dos produtos ou servigos segundo o publico-alvo;
isso porque o consumidor médio nio se detém a uma analise minuciosa.” (COPETTIL, 2010, p. 187).



82

da lei. Essa mengao € curiosa, pois, como visto, a protecao por desenho industrial tem natureza
ornamental e ndo utilitaria.

Sem discutir a possibilidade de sobreposicao dos direitos de propriedade intelectual
(BARBOSA, 2019), ndo parece adequado que seja utilizado o mesmo parametro de aferi¢cao
para duas situacdes com finalidades distintas. Um profissional de conhecimento técnico
mediano ndo necessariamente terd o conhecimento estético exigido para identificar se uma
forma plastica ¢ nova e original; inclusive porque o artigo 100, II, da LPI veda que formas
essencialmente determinadas por consideragdes técnicas sejam protegidas por desenhos
industriais.

Como sugere Oquendo (2014)'°!, parece mais adequado recorrer a outros personagens
hipotéticos como, por exemplo, o utilizador informado, na linha da pratica europeia. Igualmente

um modelo abstrato de conduta!®?

, 0 utilizador informado tem mais capacidade que um
consumidor médio porque tem conhecimento extenso do setor econdmico no qual estd inserida
a forma que se busca protecdo!'®. Sua funcdo ¢ servir de lente, de microscopio, para a
comparag¢io da impressio global'®* da forma plastica frente ao estado da técnica.

Em relagdo as patentes de invengdo, o parametro utilizado ¢ o do técnico no assunto,
um profissional de conhecimento técnico mediano. Essa figura ¢ adequada porque o fito da
prote¢do por patente de invengdo € utilitario!®>; afinal, uma patente de invengdo é concedida
para proteger uma solucao técnica para um problema técnico, como amplamente repetido por

aqueles que militam na érea.

1 “Ao contrario do que ocorre com as patentes, para cujo exame de atividade/ato inventivo a lei indicou
expressamente o ponto de vista do “técnico no assunto” (artigos 13 ¢ 14 da LP1/96), ndo ha qualquer indicagdo
legal sobre qual o personagem hipotético para o qual um desenho industrial deve se distinguir suficientemente
do estado da técnica. Na omissdo da lei, portanto, ¢ cabivel buscar nos ordenamentos juridicos internacionais
qual seria esse personagem hipotético cujo ponto de vista deve ser adotado quando do exame de originalidade.”
(OQUENDO, 2014, p. 80).

192 «A primeira vista, tem-se a introdugdo do mesmo artificio construido para a aplicagio, no sistema de patentes,
do requisito da atividade inventiva: o “utilizador informado”, a ficgdo juridica de um homem parametro, perante
o qual se apresenta o desenho industrial para apuragdo do carater singular.” (BARBOSA, 2015, t. 4, p. 96).

193 “Certamente o utilizador informado é uma pessoa ficcional do mesmo porte, ainda que significativamente
distinto do “técnico no assunto”. Seria o utilizador dotado de vigilancia particular, ndo somente de atengdo
média, seja em razdo de experiéncia pessoal, seja do conhecimento extenso do setor em questdo. Ou seja, 0
mesmo técnico no assunto, s6 que adaptado a funcdo especifica do desenho industrial.” (BARBOSA, 2015, t.
4, p. 97-98).

194 «Q utilizador informado, como definido acima, tem por missdo comparar dois fendmenos especificos: [a] a
impressdo global que o novo desenho suscita no utilizador informado [b] a impressdo global suscitada nesse
utilizador por qualquer desenho ou modelo anterior. Havendo diferenca entre as “impressdes globais”, havera
carater singular. Note-se que ja ndo ha mais a busca da expressao pessoal do designer. Tem-se aqui a apuragéo
de um critério objetivo, diferencial, avaliado a luz de uma pessoa hipotética, ndo personalizada e n@o
personalizavel.” (BARBOSA, 2015. t. 4, p. 98).

195 “tem fito utilitario: poder-se-ia estar diante de (a) uma fattispecie a atrair a incidéncia da Lei n® 9.279/1996,
com relagdo as patentes;30 se — e apenas se — tal corpus mysticum for (b) portador de ato/atividade inventiva
diante do estado da arte.” (BARBOSA, 2019, p. 66).
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A diferenciagdo protegida pela fungao utilitaria é a das tecnologias novas, inventivas e
aplicaveis em uma industria. Além de desfrutar da protecdo legal, os empresarios terdo ganhos
de eficiéncia e de escala frente aos seus concorrentes (AGHION, 2016, p. 20).

O técnico no assunto, dessa forma, exerce a fungao de permitir que os especialistas na
area da tecnologia e os intérpretes juridicos identifiquem quais as diferengas entre a solugao
técnica que se busca protecdo e aquelas disponiveis nas anterioridades, de modo que possam
decidir se (i) ha diferenca e (i1) se essa diferenga decorreria de maneira 6bvia ou evidente do
estado da técnica. Assim, a funcdo dessa figura € permitir separar o joio do trigo em matéria

técnica.

1.4 As caracteristicas de um técnico no assunto: capacidade hipotética

Uma etapa igualmente relevante a formacao do marco teérico do técnico no assunto € a
delimitagdo das caracteristicas que essa figura possui. O estudo visa a identificar as qualidades
que um técnico no assunto deve ter para que possa cumprir suas fungoes independentemente da
tecnologia em discussdo. Isso significa que as caracteristicas listadas neste capitulo serdo
comuns a um profissional de conhecimento técnico mediano em érea farmacéutica, de
telecomunicag¢des ou mecanica.

Como adiantado, o panorama normativo do técnico no assunto para as patentes de
invengao indica trés caracteristicas dessa figura. A primeira delas € a sua capacidade ordinaria,
isto ¢, o seu conhecimento médio na area da tecnologia (item 1.4.1). A segunda delas ¢ a sua
capacidade critica, isto €, como esse profissional reage as sugestdes do estado da técnica (item
1.4.2). Por fim, a sua capacidade de formar grupos, que discute se o profissional hipotético
médio € apenas um individuo ou se pode compreender outras pessoas (item 1.4.3).

A correta delimitacdo da capacidade hipotética do técnico no assunto permite que o
exame dos requisitos legais de patenteabilidade seja conduzido em aten¢do a LPI. Como alerta
Rodrigo Souto Maior, a determinagao inadequada dessa capacidade afetard o exame como um
todo'%, desequilibrando-o para mais ou para menos. Da mesma forma, o Court of Appeals for

the Federal Circuit (CAFC), o Tribunal de Apelacdo do Circuito Federal dos Estados Unidos,

196 «“Deye-se alertar para o fato de que a capacidade hipotética do técnico no assunto determina toda a analise de
atividade inventiva. Caso o aplicador do direito conceda a esta figura uma capacidade diferente da média, o
exame como um todo ficara desequilibrado. Se o técnico proposto for mais capaz do que deveria, a invengdo
parecera obvia mais facilmente. Ja se a figura for embrutecida nas maos do examinador ou juiz, a analise
também ficara viciada. Assim, algo que seria evidente para um técnico médio parecera ter sido inventivo ao
final do exame.” (MAIOR, 2010, p. 261).
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reconheceu que a delimitagdo da capacidade ordinaria do técnico no assunto € importante para

se conferir objetividade ao exame de atividade inventiva'®’:

A importancia de resolver o nivel de habilidade comum na arte reside na necessidade
de manter a objetividade no inquérito de obviedade. Em vez de determinar o que era
subjetivamente Obvio para o inventor na época da invencdo, o tribunal tem de
determinar o que teria sido objetivamente 6bvio para um com habilidade comum na
arte, naquele momento. Assim, o nivel de habilidade comum na arte é uma questio de
fato que deve ser resolvida e considerada.

1.4.1 A capacidade ordinaria ou média do técnico no assunto

A figura do técnico no assunto incorpora o padrdo de profissional de conhecimentos
técnicos médios em determinado setor tecnologico, conforme estabelecem as Diretrizes de
Exame do INPI ao regulamentarem a Lei da Propriedade Industrial. Diz-se que o técnico no
assunto tem uma capacidade ordinaria porque ele ndo possui a capacidade de um inventor, que
seria extraordinaria'®®,

Como proximo passo dessa investigagdo, € preciso especificar quais caracteristicas
compdem um conhecimento ordindrio, médio ou mediano'®. Pretende-se, assim, identificar (i)
seus conhecimentos?®; (ii) os conhecimentos gerais comuns a area da tecnologia; (iii) os
trabalhos e experimentos que um técnico no assunto pode conduzir; e (iv) se ele ¢ capaz de
combinar ensinamentos do estado da técnica. Em sintese, quais seus conhecimentos e
habilidades.

Serdo examinadas as capacidades de um técnico no assunto a luz do sistema atual em
vigor no Brasil, estabelecido por meio das Diretrizes de Exame do INPI, bem como por meio
de referéncias aos modelos dos Estados Unidos e do Escritorio Europeu de Patentes, de onde o
INPI parece ter retirado suas inspiracdes, bem como diante da sua relevancia no sistema de

patentes de invencao internacional.

197 Ryko Manufacturing Co. v. Nu-Star, Inc. 950 F.2d 714 (Fed. Cir. 1991). No original em inglés: “The importance
of resolving the level of ordinary skill in the art lies in the necessity of maintaining objectivity in the obviousness
inquiry. Instead of ascertaining what was subjectively obvious to the inventor at the time of invention, the court
must ascertain what would have been objectively obvious to one of ordinary skill in the art at such time. Hence,
the level of ordinary skill in the art is a factual question that must be resolved and considered.”

198 “Quando a lei usa a expressio “técnico no assunto”, esta se referindo a alguém especializado no ramo do invento
a ser patenteado, mas ndo se exige que tal pessoa seja necessariamente a mais qualificada de todas naquela area”
(RAMOS; GUTERRES, 2016, p. 70).

199 «“Mas se o técnico no assunto ¢ um homem dotado de conhecimento técnico em certo assunto, resta ainda saber
qual é o assunto. Sem duvida pode-se afirmar que este homem deve ter conhecimento técnico no dominio
industrial da inveng@o. Mas esta formula ¢ abstrata e, na pratica, a delimitagdo ¢ muito mais complexa do que
se imagina.” (OLIVEIRA, 1999, p. 26).

200 “Seus conhecimentos sdo tedricos € praticos. O técnico é um profissional experiente com ciéncia e dominio
completos de seu mister” (GARCIA, 2005, p. 31; MAIOR, 2010).
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1.4.1.1 Conhecimentos de um técnico no assunto

O primeiro elemento que constitui a capacidade ordinaria de um técnico no assunto ¢
que ele possui conhecimento da 4rea da tecnologia discutida. E possivel identificar
caracteristicas desse conhecimento nas Diretrizes de Exame do INPI tanto nos itens relativos a
suficiéncia descritiva quanto nos itens relativos a atividade inventiva.

A primeira questdo a ser determinada € o seu nivel de conhecimento. Conforme indicado
no item 3.14 do Bloco I das Diretrizes de Exame, o técnico no assunto possui conhecimento
mediano na area da tecnologia. Utilizando a explicagdo classica feita por Barbosa (2019, t. 2,
p. 1248), o técnico no assunto nao ¢ Albert Einstein, tampouco um bronco, ou seja, a defini¢ao
do que ¢ médio ¢ feita por exclusdo. Um conhecimento médio ¢ aquele que ndo ¢ ganhador do
prémio Nobel, mas, de igual maneira, ndo ¢ néscio; ¢ um conhecimento normal no campo
técnico em discussdo (OLIVEIRA, 1999, p. 26).

Além de conhecimento médio na area tecnologica, um técnico no assunto tem nivel
técnico-cientifico e/ou conhecimento pratico operacional da matéria reivindicada. Nota-se que
as Diretrizes utilizam tanto a conjung¢ao aditiva “e” quanto a alternativa “ou”, de modo que sao
possiveis trés cenarios, quais sejam, (i) um profissional apenas com conhecimento técnico-
cientifico; (i1) um profissional apenas com conhecimento pratico na matéria; e (iii) um
profissional que combine tanto conhecimento técnico-cientifico quanto pratico.

Com a expressao “técnico-cientifico”, as Diretrizes do INPI pretendem determinar que
um profissional de conhecimento médio tem formacdo académica na area da tecnologia em
discussao. Ter formagao académica significa que o padrao abstrato incorpora um profissional
que compareceu a instituicdes de ensino regularmente credenciadas pelo Ministério da
Educagado, sejam elas de cunho técnico ou académico. Com esse critério, o técnico no assunto
deve ter passado por um processo de educagdo formal (GASPAR, 2002, p. 1), isto &, por uma
atividade educacional com objetivos claros e especificos, estando representada pelas escolas e
universidades (GADOTTI, 2005, p. 2).

De outro bordo, a expressao “conhecimento pratico operacional do objeto” significa que
um profissional de conhecimento mediano pode igualmente ter experiéncia pratica na area da

201

tecnologia“’’. Como exemplo, pode-se citar uma tecnologia que resolva um problema técnico

201 Cumpre frisar que a expressdo “objeto” deve ser interpretada como sendo a matéria reivindicada na patente,

seja ela um produto ou um processo.
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no campo de pastelaria; seu profissional de conhecimento técnico médio devera ter
conhecimento pratico nessa area, i.e., serd um pasteleiro’2.
Do ponto de vista histérico, ha sentido em exigir que o profissional de conhecimento

técnico médio tenha conhecimento pratico da matéria, pois, como visto?’?

, a figura do técnico
no assunto surge como substituto aos aprendizes ingleses, que ja detinham conhecimento
pratico muito antes de se falar em educagao formal acessivel de forma ampla pela sociedade.
Da mesma forma, a necessidade de conhecimento pratico se justifica em razao da evolugdo
técnico-cientifica atual, em que centros de pesquisa em sociedades empresarias ou em
universidades, individualmente ou em parceria, produzem as solugdes técnicas passiveis de
prote¢do por patente®*,

Dessa forma, € possivel estabelecer que um técnico no assunto possui conhecimento
mediano na area da tecnologia, tendo passado por um sistema educacional formal e/ou tendo
experiéncia pratica na area, a depender da tecnologia em discussao.

Antes de adentrar especificamente a questdo dos conhecimentos do técnico no assunto
nos Estados Unidos, ¢ valido fazer uma breve introdugdo a respeito da sua ordem juridica. O
sistema de patentes de inven¢do norte-americano, tal como seu ordenamento juridico, esta
inserido em uma légica de common law (COOTER; ULEN, 2010, p. 76). Nesse sistema, a fonte
normativa primaria estd nas solugdes dos conflitos individuais pelos tribunais (COOTER;
ULEN, 2010, p. 77) enquanto as normas gerais e abstratas ocupam posi¢do secundaria
(COOTER; ULEN, 2010, p. 77-78). Especificamente, as fontes da figura do técnico no assunto
no direito estado-unidense podem ser encontradas tanto no direito dito e aplicado pelos tribunais
quanto nos acts, exemplos de legislagdao geral e abstrata utilizada naquela jurisdicao.

Em relacdo as fontes legislativas, o enquadramento normativo do técnico no assunto
pode ser encontrado no Patent Act de 1952, que reproduz a logica estabelecida pelo Acordo
TRIPS no que tange a participagdo dessa figura no exame dos requisitos de patenteabilidade de
atividade inventiva e suficiéncia descritiva (PEDRAZA-FARINA; WHALEN, 2022, p. 41). Tal
como ocorre no Brasil, ndo ha previsao legal para a participacao do técnico no assunto nos

demais requisitos de patenteabilidade.

202 «“Um violinista nfio tera a mesma experiéncia nem visdo técnica quanto ao problema de pastelaria, e ndo obstante
ser um virtuoso em sua arte, nada tem a ver com a atividade inventiva.” (BARBOSA, 2015, v. 2, p. 444).

203 Jtem 2.2.2, supra.

204 «“por outro lado, dado o atual estigio de evolugdo cientifica, a visio romantica de um inventor trabalhando
solitariamente em seu laboratdrio ou oficina tem cedido lugar para grandes centros de pesquisa nos quais
equipes multidisciplinares sdo formadas para desenvolverem novos produtos, tecnologias.” (LEONARDOS;
BIANCO, 2017, p. 40).
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As origens do técnico no assunto nos EUA como pardmetro do exame de atividade
inventiva ndo sdo encontradas na legislag¢do, pois, como visto’?’, o Patent Act de 1790 previu a
figura apenas para a condi¢ao de suficiéncia descritiva. Sua criagdo para o requisito de atividade
inventiva € jurisprudencial e a literatura do sistema de patentes concorda que seu nascimento
ocorreu em 1851, quando do julgamento do caso Hotchkiss v. Greenwood pela Suprema Corte
dos Estados Unidos?®.

Como o direito de tradi¢do common law encontra sua fonte primaria na aplicagdo da
norma pelos tribunais, ha farto desenvolvimento do técnico no assunto nos Estados Unidos. No
entanto, estudos empiricos mostram que, apesar dessa primazia pela criagdo normativa
individualizada, a figura do técnico no assunto no direito norte-americano padece da mesma
indeterminagio sofrida pelo sistema brasileiro (PEDRAZA-FARINA; WHALEN, 2022, p. 41).
Ainda assim, ha julgados que estabelecem diretrizes para a constru¢do dos conhecimentos do
técnico no assunto, como se analisard a seguir.

Na ocasido do julgamento do caso Hotchkiss v. Greenwood de 1851, a Suprema Corte
dos Estados Unidos estabeleceu que tecnologias merecedoras de patente ndo podem ser

9207

resultado da atividade de um “mecanico ordinario com conhecimento do neg6cio”="/, ou de um

“mecanico habilidoso’2%.

A decisdo esclarece que um técnico no assunto tem os conhecimentos de um mecanico
ordinario que conhece o ramo ou um mecanico habilidoso, ou seja, o conhecimento médio foi
afirmado de duas maneiras: (i) habilidade ou (ii) capacidade ordinaria com conhecimento do
negocio. No ponto, vale ressaltar que essa capacidade foi colocada como contraposi¢do aquela
de um inventor.

Essa primeira decisao sobre a figura do técnico no assunto no requisito de atividade
inventiva estabeleceu as raizes da sua capacidade hipotética, que perdurou até o Patent Act de
1952. Em 1910, as caracteristicas de habilidade e de capacidade ordinaria com conhecimento
do negocio estavam sendo aplicadas por tribunais locais dos Estados Unidos, como, por
exemplo, na decisdo Wright Co. v. Paulhan®®.

No Patent Act de 1952 foi formalizada, pela primeira vez, a expressdo “pessoa com

29210

habilidade comum na arte como sendo o padrao abstrato de afericdo do requisito de

205 Na secdo 2.2.2, supra.

206 Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. (11 How.) 248 (1851).

207 No original em inglés: “ordinary mechanic acquainted with the business”.

208 No original em inglés: “skillful mechanic”.

29 Wright Co. v. Paulhan. 177 F. 261, 264 (S.D.N.Y, 1910).

210 Ou pessoa com habilidade ordinaria na arte. No original em inglés: “person having ordinary skill in the art”.
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atividade inventiva. O técnico no assunto, assim, deixou de ser especificamente um mecanico
para se tornar um profissional em sentido amplo. Além dessa mudanca, o técnico no assunto
deixou de ser “habilidoso” e de ter “conhecimento do negdcio” para ter “habilidade ordinéria
na arte”. Esses conhecimentos permanecem sendo a base da figura do técnico no assunto nos
Estados Unidos.

Dessa forma, os conhecimentos do técnico no assunto nos Estados Unidos sado
manifestados a partir do conceito de capacidade ordinaria. Sua construcao resultou do
julgamento de diversos casos tendo em vista as duvidas suscitadas pela expressao “habilidade
ordinaria na arte”?!!,

A tarefa foi conduzida, inicialmente, pelos Circuitos dos Tribunais de Apelagdo dos
EUA e, ap6s 1982, pelo Federal Circuit, 6rgao judiciario criado para uniformizacao na solugao
de controvérsias em ramos especificos do Direito, dentre os quais o sistema de patentes. Em
1960, o Segundo Circuito dos Tribunais de Apelagdo dos Estados Unidos notou a estranheza

causada pela expressdo®!?:

O teste estabelecido ¢ de fato suficientemente nebuloso. Dirige-nos a supor qual foi o
alcance da ingenuidade de uma pessoa ‘tendo uma habilidade comum’ em uma ‘arte’
com a qual ndo estamos totalmente familiarizados; e ndo vemos como ¢ que um tal
padrao pode ser aplicado, exceto recorrendo a obra anterior na arte, e a historia geral
dos meios disponiveis na época. Julgar por nés proprios que este ou aquele novo

conjunto de fatores antigos era, ou ndo era, ‘0bvio’ ¢ substituir a nossa ignorancia pelo

conhecimento do assunto por parte daqueles que estavam familiarizados com ele?!.

No entanto, o tribunal nao se furtou a delinear etapas para a defini¢do da capacidade
ordinéria na area da tecnologia, quais sejam: (i) ha quanto tempo existe a necessidade; (ii)
quantas pessoas tentaram encontrar a solucdo reivindicada; (iii) ha quanto tempo as areas
tecnologicas proximas e acessorias divulgam os meios para a inveng¢do; (iv) quio rapida a
invengao foi reconhecida como uma solugao por aqueles que a utilizam.

Pouco depois, em 1966, a Suprema Corte criou o chamado Graham Test no julgamento
do caso Graham v. John Deere?'* para a aferi¢do do atendimento ao requisito de atividade

inventiva. Uma das etapas desse teste € justamente a defini¢cao do nivel de habilidade ordinaria

211 No original em inglés: “person having ordinary skill in the art”.

212 Reiner v. I. Leon Co. 285 F.2d 501 (2d Cir. 1960).

213 No original em inglés: “The test laid down is indeed misty enough. It directs us to surmise what was the range
of ingenuity of a person “having ordinary skill” in an “art” with which we are totally unfamiliar; and we do not
see how such a standard can be applied at all except by recourse to the earlier work in the art, and to the general
history of the means available at the time. To judge on our own that this or that new assemblage of old factors
was, or was not, "obvious" is to substitute our ignorance for the acquaintance with the subject of those who
were familiar with it.”

214 Graham v. John Deere Co. of Kansas City, 383 U.S. 1, 18 (1966).
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na area da tecnologia em discussdo, que havia sido examinada pelos tribunais de maneira
incipiente.

Em 1971, a questdao do nivel da capacidade ordinéria na area da tecnologia ainda era
vista como um problema de dificil solugdo pelos tribunais norte-americanos: “E dificil
estabelecer qualquer avaliagdo quantitativa relevante sobre o nivel de habilidade em uma
arte”215216

Contudo, o Nono Circuito dos Tribunais de Apelagao dos Estados Unidos tampouco se
furtou a defini-lo e afirmou que a delimitagdo da capacidade ordinéria na tecnologia apenas
pode ser feita pela analise do problema técnico resolvido pela patente em comparagdo com os

esforgos de terceiros para alcangar uma solugio?!”

. Em vista disso, a capacidade ordinaria do
técnico no assunto parecia estar relacionada com a extraordinariedade da solugdo reivindicada
face as tentativas de terceiros.

Em 1975, ja sob a jurisdi¢do do Federal Circuit, a jurisprudéncia dos EUA comegou a
amadurecer a delimitagdo da capacidade ordinaria na area da tecnologia, tendo em vista os
critérios incipientes delimitados em 1960 e 1971. De inicio, a Court of Appeals for the Federal
Circuit (CAFC) pontuou que “uma definicdo quantitativa finita dessa pessoa de habilidade

ordinaria € dificil, na melhor das hipoteses™?!8

, em vista do que o Tribunal apontou critérios
“que vao ajudar frequentemente no desenvolvimento de uma imagem de qual ¢ o nivel de
habilidade de uma pessoa ordinaria na area da tecnologia”

Os critérios propostos no caso Jacobson Brothers, Inc. v. United States foram: (i) os
varias as abordagens empregadas no estado da técnica, (ii) os tipos de problemas encontrados
na area da tecnologia, (ii1) a rapidez com que as invengoes sdo feitas, (iv) a sofisticacdo da
tecnologia, (v) a qualificagdo educacional daqueles que trabalham ativamente na area da
tecnologia. A Jurisprudéncia norte-americana comecou a se consolidar a partir desses fatores,

219

que foram reproduzidos em 1983, nos casos Orthopedic Equipment Co. v. United States*'” e

Orthopedic Equip. v. Orthopedic Appliances®*.
Neste ultimo, a proposito, pode ser visto o inicio de uma maturagao dos critérios de
delimitacdo da capacidade ordinaria do técnico no assunto. O Federal Circuit ressalvou que,

embora o nivel educacional do inventor seja relevante na determinacao da capacidade ordinaria,

215 Reeves Instrument Corp. v. Beckman Instruments 444 F.2d 263 (9th Cir. 1971).

216 No original em inglés: “It is difficult to set forth any meaningful quantitative evaluation of the level of skill in
a given art.”

217 Reeves Instrument Corp. v. Beckman Instruments 444 F.2d 263 (9th Cir. 1971).

218 Jacobson Brothers, Inc. v. United States 512 F.2d 1065 (Fed. Cir. 1975).

219 Orthopedic Equipment Co. v. United States, 702 F.2d 1005 (Fed. Cir. 1983).

220 Orthopedic Equip. v. Orthopedic Appliances, 707 F.2d 1376 (Fed. Cir. 1983).
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esse critério ndo ¢ conclusivo e deve ser empregado em conjunto com os outros fatores
propostos em Jacobson Brothers, Inc. v. United States e Orthopedic Equipment Co. v. United
States.

No mesmo ano de 1983, o Federal Circuit amadureceu sua construcao jurisprudencial e
lancgou as bases fundamentais da capacidade ordinaria até os dias atuais. No caso Environmental
Designs Ltd. v. Union Oil Co.?*', o Federal Circuit estabeleceu série de critérios que podem ser
utilizados na delimita¢do do nivel de habilidade ordinéria na area da tecnologia em discussao
(“level of ordinary skill in the art”). E importante notar que o Federal Circuit ndo definiu
critérios imutaveis para a afericao da habilidade ordinaria na area da tecnologia, pois o tribunal

esclarece que:

Nem todos esses fatores podem estar presentes em todos os casos, € um ou mais destes
ou outros fatores podem predominar num caso particular. A consideragao importante
reside na necessidade de aderir ao estatuto, ou seja, de sustentar que uma invencao
teria ou ndo sido 6bvia, como um todo, quando foi feita, a uma pessoa de "habilidade
comum na arte" - ndo ao juiz, ou a um leigo, ou a quem tem habilidade nas artes
remotas, ou a génios na arte em questio®??

Especificamente, os critérios foram: (i) o nivel educacional do inventor, (i1) os tipos de
problemas encontrados na area da tecnologia, (iii) as solu¢des do estado da técnica para esses
problemas, (iv) a rapidez que as invengdes sdo feitas, (v) a sofisticacdo da tecnologia e (vi) o
nivel educacional dos trabalhadores ativos na area.

Além de elencar os critérios para delimitacao da capacidade ordinaria, a jurisprudéncia
dos EUA adicionou caracteristicas pontuais a essa capacidade. Sem mencionar expressamente
os critérios estabelecidos em Environmental Designs Ltd. v. Union Oil Co., o CAFC ressaltou
no caso Kimberly-Clark Corp. v. Johnson Johnson de 1984?23 que o profissional de
conhecimento ordinério deve conhecer todo o estado da técnica relevante.

De fato, a discussdo sobre o conhecimento de todo o estado da técnica relevante existia
desde antes da criacdo do Federal Circuit, mas havia duvidas sobre quem deveria ser o
parAmetro de conhecimento do estado da técnica. O precedente In re Winslow?*? do Tribunal

dos Estados Unidos para Apelagdes de Aduana e Patentes afirmava que o conhecimento de todo

221 Environmental Designs, Ltd. v. Union Oil Co., 713 F.2d 693, 696-97 (Fed. Cir. 1983).

222 No original em inglés: “Not all such factors may be present in every case, and one or more of these or other
factors may predominate in a particular case. The important consideration lies in the need to adhere to the
statute, i.e., to hold that an invention would or would not have been obvious, as a whole, when it was made, to
a person of ‘ordinary skill in the art” — not to the judge, or to a layman, or to those skilled in remote arts, or to
geniuses in the art at hand.”

223 Kimberly-Clark Corp. v. Johnson Johnson, 745 F.2d 1437 (Fed. Cir. 1984).

224 In re Winslow,365 F.2d 1017, 1020, 151 USPQ 48, 51 (CCPA 1966).
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o estado da técnica era do inventor. O caso Kimberly-Clark Corp. v. Johnson Johnson reverte
esse entendimento e afirma que ¢ irrelevante discutir se o inventor conhece todo o estado da
técnica ou nao.

Em vista disso, a literatura aponta que o caso Kimberly-Clark Corp. v. Johnson Johnson
teria revogado o primeiro fator do panorama de Environmental Designs Ltd. v. Union QOil Co.,
pois o CAFC reconheceu que seria irrelevante discutir a capacidade do inventor, ja que o
parametro de aferi¢do ¢ o profissional de capacidade ordinaria (ABBOTT, 2020, p. 430). O
movimento inaugurado em Kimberly-Clark Corp. v. Johnson Johnson foi reafirmado no caso
Standard Oil Co. v. American Cyanamid Co., de 1985.

No entanto, ambas as decisdes e outras posteriores??> ndo atacaram expressamente o
fator do nivel educacional do inventor. Seu objetivo pareceu corrigir o equivoco de In re
Winslow, que conferia ao inventor a capacidade de conhecer todo o estado da técnica. Nesse
contexto, outros autores pontuam que o Federal Circuit apenas reduziu a énfase do nivel
educacional do inventor na delimitagdo da capacidade ordinaria, mas ndo o revogou (MEARA,
2002, p. 279).

Os fatores de delimita¢do da capacidade ordindria foram inseridos no Manual of Patent
Examining Procedure, que equivale as Diretrizes de Exame do INPI no Brasil, de tdo
consolidados no ordenamento juridico norte-americano. Segundo o MPEP, os fatores podem
ser considerados para determinagao da capacidade ordinaria, indicando que sua aplicagdo nao
¢ obrigatéria. E importante notar que, no item 2141.03, o USPTO lista os fatores estabelecidos
no caso Environmental Designs Ltd. v. Union Oil Co., salvo o nivel educacional do inventor.

Os critérios de delimitagdao da capacidade ordinaria foram duramente criticados devido
a falta de esclarecimento do Federal Circuit quanto a sua aplicacio (MEARA, 2002, p. 279),
bem como por sua aparente tautologia (MANDEL, 2008). Ainda assim, o CAFC seguiu
aplicando o panorama juridico estabelecido em Environmental Designs Ltd. v. Union Oil Co.,
que permanece em vigor, com valor meramente exemplificativo, conforme Daiichi Sankyo, Inc.
v. Apotex, Inc.?*%, e fazendo referéncia ao nivel educacional do inventor.

Por outro lado, ¢ possivel criticar o critério de nivel educacional do inventor do ponto
de vista do viés retrospectivo (MANDEL, 2008, p. 73), uma vez que discuti-lo poderia
influenciar o entendimento do julgador sobre fatos ocorridos no passado (MANDEL, 2008, p.

3), o que, em consequéncia, aproximaria indevidamente os conhecimentos de um inventor

225 Custom Accessories v. Jeffrey-Allan Indus, 807 F.2d 955 (Fed. Cir. 1986) e In re GPAC Inc., 57 F.3d 1573
(Fed. Cir. 1995) 35 U.S.P.Q.2d 1116.
226 Daiichi Sankyo, Inc. v. Apotex, Inc., 501 F.3d 1254 (Fed. Cir. 2007).
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daqueles ordinarios na area. Da mesma forma, pode-se criticar o critério do ponto de vista da
subjetividade, pois sugeriria o foco na habilidade de uma pessoa especifica em vez da
habilidade comum na area da tecnologia (MANDEL, 2008, p. 73).

Passando-se aos conhecimentos ordindrios no Escritorio Europeu de Patentes, ¢
imperioso realizar breves esclarecimentos sobre o Escritério Europeu de Patentes. O sistema
europeu de patentes inovou com a criacdo de um o6rgdo supranacional (ou regional) que seria
responsavel pela concessao de patentes a diversos paises inseridos na regiao geografica que se
convencionou chamar de Europa (SICHEL, 2014, p. 132). A ideia de uma patente supranacional
parece ir de encontro ao tradicional principio da territorialidade, estabelecido, curiosamente, no
primeiro tratado multilateral envolvendo propriedade industrial, a Convengao da Unido de Paris
(CUP) (BODENHAUSEN, 1968, p. 149).

No entanto, ndo ha antinomia entre essas ideias. A patentes concedidas pelo EPO nao
deixam de ser patentes nacionais, uma vez que sua eficicia estd condicionada ao processo de
internalizacao nas jurisdi¢des internas dos paises membros (MAIOR, 2010, p. 189). Diz-se,
com isso, que o EPO concede um pacote de patentes (SICHEL, 2014, p. 132). As justificativas
para a cessao da soberania dos Estados-nagao em favor de um 6rgao regional estdo relacionadas
a reducdo de custos de administragdo gerados pelos escritorios nacionais de patentes que, em
muitos casos, ndo sdao recompensados pelo pequeno numero de depdsitos (HILTY;
ROMANDINI, 2017, p. 5).

O sistema europeu de patentes foi construido paralelamente aos esfor¢os de integracao
regional apds a Segunda Guerra Mundial (GRISET, 2013, p. 6) e estd em constante
transformagdo. A mais recente sera a da patente unitaria, que entrara em vigor a partir de 1° de
junho de 2023, e que modifica parcialmente a estrutura de pacote de patentes (bundle of patents)
criada pelo EPO (TILMANN; PLASSMANN, 2018, p. 8).

Nem todos os paises membros do EPO participardo da patente unitaria, como a Espanha,
de forma que o sistema de pacote de patentes ainda permanecerd em vigor (ULLRICH, 2013,
p. 4). De toda forma, o exame continuara sendo conduzido pelo EPO, justificando a analise das
suas diretrizes em relagdo a figura do técnico no assunto a seguir.

Os conhecimentos do técnico no assunto no Escritorio Europeu de Patentes podem ser
encontrados em suas Diretrizes de Exame. O EPO estabelece que um técnico no assunto tem

um conjunto de capacidades equivalente a de um “skilled practitioner” na area da tecnologia®?’,

227 Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente do EPO, Parte G, Capitulo VII, item 3.
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que pode ser traduzido como profissional habilidoso, que possui conhecimento ¢ habilidade
medianos?28.

Além disso, o técnico no assunto tem conhecimento e acesso a todo estado da técnica
disponivel a data de deposito ou de prioridade do pedido ou da patente, conforme o caso T
1464/05. Um ponto relevante a esse respeito foi tratado no caso T 0176/84, no qual ficou
estabelecido que o técnico no assunto conhece tudo no seu campo técnico, mas nio tem
imaginacao para desenvolver seu conhecimento.

Outro conhecimento do profissional de conhecimento técnico mediano no EPO ¢é que
ele 1€ as reivindicac¢des do pedido ou da patente em uma maneira tecnicamente sensivel. Como
dito, o técnico no assunto tem habilidade e conhecimento medianos na area da tecnologia, de
modo que sua leitura das reivindicacdes ¢ feita a luz dessas habilidades.

Ademais, as Diretrizes de Exame do EPO apontam que, especificamente para invengdes
relacionadas a computagdo, o técnico no assunto possui conhecimento geral de programacao,
mas nio ¢ um especialista em nenhuma linguagem??°. Por fim, vale notar que as Diretrizes do
EPO excluem do repertorio de conhecimentos do técnico no assunto qualquer expertise em

assuntos relacionados a negocios?*°.

1.4.1.2 Conhecimentos gerais comuns

Além de seu conhecimento médio na area da tecnologia, o técnico no assunto tem
ciéncia dos conhecimentos gerais comuns disponiveis ao meio cientifico, como se vera a seguir.
As Diretrizes do INPI ndao oferecem definicdo clara dos chamados conhecimentos gerais

comuns?3!

. De todo modo, ¢ possivel identificar que o conhecimento daquilo que for geral e
comum faré parte da capacidade ordinéria de um técnico no assunto no Brasil, inclusive por ser
aplicado em decisdes de segunda instdncia da Autarquia (INSTITUTO NACIONAL DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2022, , caso TBR190/21).

Em primeiro lugar, o item 3.37 do Bloco I das Diretrizes indica que as reivindicagdes

de um pedido ou de uma patente devem ser interpretadas com base no relatorio descritivo e nos

desenhos, tal como determina o art. 41 da LPI. Para além da previsdo legal, as Diretrizes

228 Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente do EPO, Parte G, Capitulo VII, item 3.

22 Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente do EPO, Parte F, Capitulo II, item 4.12.

230 Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente do EPO, Parte G, Capitulo VII, item 5.4.2.1.

231 Essa expressdo parece ter sido inspirada nas Diretrizes de Exame do EPO, que dedicam lhe dedicam papel de
primazia no exame de atividade inventiva, como se vera no item 2.4.1.2.3, infra.



94

determinam que as reivindicagdes devem ser interpretadas a luz dos “conhecimentos gerais do
técnico no assunto”, mas nao esclarecem o que seriam esses conhecimentos.

Ja no item 3.6 do Bloco II, o INPI aponta que um documento de anterioridade apenas
pode ser considerado no exame dos requisitos de patenteabilidade quando contiver descrigao
suficiente. Como forma de aferir essa suficiéncia de descri¢do, as Diretrizes afirmam que o
técnico no assunto deve ser capaz de colocar em pratica a matéria revelada por intermédio do
“conhecimento geral no campo especifico da matéria disponivel a época”. Por fim, as Diretrizes
ressaltam, no item 3.56 do Bloco II, que erros nos documentos do estado da técnica podem ser
superados por meio do recurso ao conhecimento geral.

Nota-se, dessa forma, que um profissional de conhecimento técnico médio no Brasil tem
os conhecimentos gerais comuns como parte da sua capacidade ordinaria, mas ainda ha pouco
direcionamento normativo sobre esse conhecimento, de forma que € valioso buscar indicagdes
e sugestoes nos EUA e no EPO.

Nos Estados Unidos, a capacidade ordinaria do técnico no assunto também compreende
os chamados conhecimentos gerais comuns. Especificamente, o Manual of Patent Examining
Procedure, as Diretrizes de Exame do USPTO, apontam que os conhecimentos comuns na area
da tecnologia podem ser utilizados como fundamento para o indeferimento de um pedido de
patente, conforme o item 2144.03.

No entanto, a utilizagao dos conhecimentos comuns na area deve ser feita com cautela,
sendo sempre preferivel utilizar um documento para embasar o indeferimento. Em primeiro
lugar, porque os conhecimentos comuns devem ser passiveis de demonstragdo imediata e
inquestionavel, como estabelecido no caso In re Ahlert**?. Em segundo lugar, porque o CAFC
ressaltou, no caso In re Zurko, que os conhecimentos comuns servem apenas para “preencher
as lacunas” deixadas pelas anterioridades?**. Em terceiro lugar, porque o indeferimento de um
pedido ndo deve se dar apenas com base no conhecimento comum sem que haja uma
anterioridade que demonstre a revelagdo da tecnologia.

Do ponto de vista da suficiéncia descritiva nos Estados Unidos, o técnico no assunto
tem conhecimento do que ¢ amplamente conhecido na area da tecnologia. Com efeito, o CAFC
entendeu desnecessaria a revelacdo de todo e qualquer conhecimento necessario para a
implementacdo da tecnologia no caso In re Buchner de 199134, Os conhecimentos que sdo

amplamente conhecidos podem ser omitidos, sendo exigido apenas que o profissional de

232 In re Ahlert, 424 F.2d 1088, 1091, 165 USPQ 418, 420 (CCPA 1970).
233 In re Zurko, 258 F.3d 1379, 1385, 59 USPQ2d 1693, 1697 (Fed. Cir. 2001).
234 In re Buchner, 929 F.2d 660, 661, 18 USPQ2d 1331, 1332 (Fed. Cir. 1991).
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capacidade ordinaria possa praticar a inveng¢do reivindicada, inclusive recorrendo aos seus
conhecimentos gerais.

Por fim, vale indicar que o CAFC, mesmo antes da revisao do teste TSM pela Suprema
Corte dos Estados Unidos, ja aceitava, em alguma medida que um técnico no assunto tivesse
conhecimentos gerais, como pode ser visto em Nat 'l Steel Car v. Can. Pac. Ry., Ltd.***, no qual
o Federal Circuit reconheceu que o conhecimento costumeiro dos profissionais hipotéticos
médios poderia sugerir a combinagao de elementos técnicos para se alcancar uma invengao.

E no Escritorio Europeu de Patentes que os conhecimentos gerais comuns adquirem sua
maior participagdo na capacidade ordinaria do técnico no assunto. Como indicado nos casos T
4/98, T 143/94 e T 426/88, todos das Camaras de Apelagdo do EPO, o profissional de
conhecimento técnico médio pode utilizar o conhecimento geral comum na area da tecnologia
na data de deposito ou de prioridade da patente.

E possivel tracar um paralelo entre o conhecimento geral comum do EPO com o
conhecimento amplo do técnico no assunto nos Estados Unidos, como estabelecido no caso In
re Buchner®®, j4 que ambos os conceitos se destinam a transmitir a ideia de que sdo
conhecimentos difundidos entre os profissionais que atuam em determinada area tecnologica.

A contribui¢do mais relevante da analise dos conhecimentos gerais comuns no EPO esté
no fato de que esse escritorio endereca especificamente o significado dessa expressao. Para o
EPO, esse conhecimento normalmente estd revelado em diversas fontes, que nao
necessariamente estdo publicadas em um documento especifico’.

De toda forma, o escritorio exige que haja algum embasamento documental desse
conhecimento geral comum?*®. Por exemplo, as diretrizes de exame indicam que informagdes
contidas em livros didaticos podem ser entendidas como conhecimento geral comum, como foi
estabelecido no caso T 171/84?%, julgado pelas Camaras de Apelagdo do EPO.

Embora a pratica seja que o conhecimento geral comum esteja revelado em varias
fontes, ¢ possivel que ele seja publicado em uma unica fonte, inclusive um documento de
patente, como ja decidido em T 475/88 e T595/90. Uma excec¢do apontada pelo EPO esta nos
campos tecnologicos muito novos, os quais ainda ndo possuem livros didaticos a seu respeito.

Nesses casos, também se autoriza o recurso a patentes, como estabelecido em T 51/87.

235 Nat’l Steel Car v. Can. Pac. Ry., Ltd., 357 F.3d 1319 (Fed. Cir. 2004).

236 In re Buchner, 929 F.2d 660, 661, 18 USPQ2d 1331, 1332 (Fed. Cir. 1991).

237 Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente do EPO, Parte G, Capitulo VII, item 3.1.

238 Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente do EPO, Parte G, Capitulo VII, item 3.1.

23 Disponivel em inglés em: https://www.epo.org/law-practice/case-law-
appeals/recent/t840171ex.html#T 1984 0171. Acesso em 23 jan. 2023.
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De igual maneira, quando o tnico documento revelar uma revisdo ampla da matéria, ele
pode ser entendido como parte do conhecimento geral comum do técnico no assunto (T 309/88).
Por outro lado, materiais que forem encontrados em uma pesquisa extensiva ndo podem ser
considerados gerais e comuns (T 0206/83).

A respeito do conhecimento geral comum, o Escritério Europeu de Patentes alerta que
o fato de uma informagdo estar revelada em um livro didatico ndo implica que ela seja de
conhecimento geral comum do técnico no assunto. Ao contrario, a causa de qualificar uma
informacao como conhecimento geral comum ¢ a sua disponibilidade de forma ampla por
algum tempo antes da data de depdsito ou de prioridade. A consequéncia dessa disponibilidade
ampla ¢, portanto, a inclusdo em materiais didaticos, que servem apenas como prova desse
conhecimento geral comum. O alerta do EPO, portanto, ¢ para ndo se confundir causa com

consequéncia.

1.4.1.3 Trabalhos e experimentos de um técnico no assunto

Até o momento, foram examinados os conhecimentos de um técnico no assunto como
parte da sua capacidade ordindria. Na presente se¢do, busca-se analisar essa capacidade do
ponto de vista do que um profissional de conhecimento técnico médio € capaz de fazer dentro
desse quadro mediano de habilidades.

Como visto?*?

, uma das func¢des do técnico no assunto € possibilitar a capacitagdo da
sociedade para que possa incorporar a soluc¢ao técnica no seu desenvolvimento tecnoldgico e
permitir sua exploracdo econdmica por terceiros interessados, autorizados durante a vigéncia
ou sem autorizagao apos o prazo de vigéncia. Essa fun¢do estd associada a condigdo de
suficiéncia descritiva, segundo a qual um relatério descritivo deve revelar a tecnologia de
maneira clara e precisa o suficiente para que um profissional hipotético médio possa reproduzi-
la.

Essa reproducao, contudo, nao ¢ feita a qualquer custo, afinal, o técnico no assunto tem
habilidade mediana. Como forma de explicar o que seria mediano nessa tarefa de reproducao,
as Diretrizes do INPI indicam que essa figura possui “os meios e a capacidade para trabalho e

experimentacao rotineiros, usuais ao campo em questao”. Como a orac¢ao € complexa e veicula

varias ideias, passa-se a sua decomposi¢ao abaixo.

240 Jtem 2.3.2.2, supra.
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Em primeiro lugar, o técnico no assunto tem meios e capacidade. Esses meios e
capacidades tém propositos, quais sejam, trabalho e experimentagcdo. Tal trabalho e
experimentacao sao qualificados como rotineiros e, em seguida, sao explicados como usuais ao
campo em questdo. Feita essa decomposicao, ¢ preciso ressaltar que os trabalhos e experimentos
que o técnico no assunto pode conduzir sdo rotineiros; o valor desta norma do INPI esta nessa
qualificacdo restritiva, também explicada como usual.

Caso o técnico no assunto lance mao de trabalho e experimentos fora do que lhe seria
rotineiro ou usual (KARSHTEDT, 2021, p. 1616), ele incorrera na chamada experimentagao
indevida. A expressdo ¢ deveras abstrata e as Diretrizes do INPI pouco ajudaram no seu
esclarecimento, pois definem que algo ¢ indevido quando for necessaria “experimentagdo
adicional”, o que parece ser uma defini¢cdo quase tautologica.

A questdo da experimentagdao indevida também aparece no contexto do requisito de
atividade inventiva. No item 5.3 do Bloco II, o INPI determina que um profissional de
conhecimento técnico médio nao deve ser capaz de alcancar a invengdao mediante
experimentacao indevida, pois isso resultaria na obviedade da tecnologia. Da mesma forma, o
técnico no assunto tem capacidade ordinaria de realizar andlise 16gica ou inferéncias com base
no estado da técnica; caso alcance a invengdo por meio desses instrumentos, ndo haverd
atividade inventiva, ja que “ndo envolve o exercicio de qualquer habilidade ou capacidade além
do que se espera de um técnico no assunto”, como posto no item 5.2 do Bloco II.

Os Estados Unidos igualmente discutem as habilidades do técnico no assunto a luz dos
trabalhos e experimentos que ele poderia conduzir. Tal como ocorre no Brasil, o relatorio
descritivo de um pedido ou de uma patente norte-americana deve permitir que esse profissional
de conhecimentos medianos implemente a tecnologia sem experimentos indevidos, i.e., fora da
sua capacidade ordinaria. Caso sejam necessarios experimentos fora da capacidade ordinaria, a
descrigao ¢ insuficiente.

O caso paradigmatico envolvendo a questao da experimentagdo indevida € In re Wands
de 19882, Nele o Federal Circuit ndo criou a limitagdo da experimenta¢do do técnico no
assunto no requisito de suficiéncia descritiva, mas reuniu a pratica jurisprudencial norte-
americana, que encontra as raizes dessa teoria no julgado centendrio Mineral Separation, Ltd.
v. Hyde da Suprema Corte dos Estados Unidos, decidido em 1916%%?, como se vera a seguir.

Os precedentes norte-americanos reconhecem que o técnico no assunto pode realizar

experimentos na afericdo da suficiéncia descritiva, mas essa experimentagdo ndo pode ser

241 In re Wands, 858 F.2d 731, 737, 8 USPQ2d 1400, 1404.
242 Mineral Separation, Ltd. v. Hyde, 242 U.S. 261, 270-71.
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indevida, como foi estabelecido em Hybritech®® e Atlas Power***

, € os julgados se destinam
justamente a definir o que seria indevido. A discussdo ndo estd propriamente na
experimentacao, mas, sim, no fato de ser indevida ou ndo, como foi pontuado no caso In re
Angstadt de 19764,

Além disso, verificar se um experimento ¢ indevido ou ndo depende de uma anélise de
razoabilidade, levando-se em consideracdo a natureza da invengdo e o estado da técnica,
conforme Ansul Co. v. Uniroyal, Inc.’*. Da mesma forma, a quantidade de experimentos
conduzidos ndo necessariamente torna a experimentacdo indevida, desde que sejam testes
rotineiros para o profissional de capacidade ordinaria na area, conforme In re Jackson**'.

O precedente In re Wands igualmente aponta que os intérpretes podem levar em
consideragdo alguns fatores para a verificar se uma experimentacao ¢ indevida ou ndo. Esses

fatores foram listados no caso In re Forman®**®

e incluem: (i) a quantidade de experimentacao
necessdaria, (ii) a quantidade de direcionamento apresentada, (iii) a presenca ou auséncia de
exemplos praticos ou funcionais, (iv) a natureza da invencao, (v) o estado da técnica, (vi) a
capacidade ordinaria do técnico no assunto, (vii) a previsibilidade ou imprevisibilidade da area
da tecnologia e (viii) a amplitude das reivindicagdes.

Conforme esclarece o USPTO em suas diretrizes de exame, o Manual of Patent
Examination Procedure, esses fatores nao sao exaustivos e outros podem ser considerados no
objetivo de qualificar uma experimentacdo como devida ou indevida. O proprio CAFC ja
adiantava esse posicionamento ao afirmar que “[a] necessidade de experimentacdo indevida
ndo ¢ uma determinacdo fatica Unica e simples, mas sim uma conclusao a que se chega através
da pondera¢io de muitas consideragdes faticas™*.

Outros precedentes além de In re Wands sao relevantes para a analise da experimentacao
indevida na analise de suficiéncia descritiva. Em In re Certain Limited-Charge Cell Culture
Microcarriers de 1983, a International Trade Comission dos Estados Unidos entendeu que

experimentos complexos ndo necessariamente implicam que sejam indevidos, se esse tipo de

experimento ¢ comum na area da tecnologia.

243 Hybritech, 802 F.2d at 1384, 231 USPQ at 94.

244 Atlas Powder, 750 F.2d at 1576, 224 USPQ at 413.

2% In reAngstadt, 537 F.2d 498, 504, 190 USPQ 214, 219 (CCPA 1976).

246 Ansul Co. v. Uniroyal, Inc. [ 448 F.2d 872, 878-79; 169 USPQ 759, 762-63 (2d Cir. 1971), cert. denied, 404
U.S. 1018, 92 S.Ct. 680, 30 L.Ed.2d 666 (1972)].

247 In re Jackson, 217 USPQ at 807.

248 In re Forman, 230 USPQ at 547.

24 No original em inglés: [w]hether undue experimentation is needed is not a single, simple factual determination,
but rather is a conclusion reached by weighing many factual considerations.”.
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Da mesma forma que ocorre nos Estados Unidos, o profissional de conhecimentos
técnicos medianos no EPO tem meios e capacidade para trabalho e experimentagdo que sejam
rotineiros € normais no campo da tecnologia. No Escritorio Europeu de Patentes, o técnico no
assunto tem a sua disposi¢ao os meios e capacidade para trabalho e experimentacao rotineiros,
que sdo normais na area técnica em questdo. Essa norma das Diretrizes do EPO parece ter
servido de inspiragdo para a norma adotada nas Diretrizes do INPI, uma vez que seu conteudo
¢ praticamente idéntico.

Como exemplo de experimentagao indevida, citam as Diretrizes do EPO um caso de um
programa de pesquisa baseado em tentativa em erro. Esse tipo de procedimento, conforme
estabelecido no caso T 38/11, € considerado um exemplo de experimento que foge da atividade
rotineira de um técnico no assunto, estando mais proéximo de um inventor.

Além da limitagao aos experimentos indevidos, o EPO limita a capacidade de trabalho
e de experimento do técnico no assunto do ponto de vista da habilidade inventiva conforme o
caso T 727/95. Dessa forma, os testes conduzidos pelo técnico no assunto tampouco podem ser
lidos como parte de um conjunto de habilidades inventivas, pois estas estariam relacionadas as

habilidades de um inventor.

1.4.1.4 Capacidade de combinar documentos do estado da técnica

Ainda no ambito do que um técnico no assunto ¢ capaz de fazer, deve-se analisar a sua
capacidade de combinar documentos do estado da técnica>°. No exame de atividade inventiva
determinado pelo Bloco II das Diretrizes de Exame do INPI, ¢ possivel combinar duas ou
excepcionalmente trés divulgagdes do estado da técnica. Diferentemente do exame de novidade,
o requisito de atividade inventiva questiona se uma inveng¢ao decorreria de maneira 6bvia ou
evidente a luz do estado da técnica para um técnico no assunto, o que parece sugerir a
possibilidade de combinagao.

Embora o item 5.22 das Diretrizes digam que a combinagao ¢ feita pelo “examinador”,
¢ preciso que ela seja feita na perspectiva de um técnico no assunto. De fato, os documentos
sdo combinados pelo examinador durante o processo administrativo de concessdo da patente,
mas tanto a possibilidade de combinagdo quanto a leitura das anterioridades deve ser feita na

perspectiva de um profissional de conhecimento técnico médio hipotético, imaginado.

250 Ressalva-se que essa habilidade € limitada ao requisito de atividade inventiva, pois, como serd visto no item
3.2.2.2, infra, o exame de novidade deve ser conduzido a partir da regra do documento tinico. Nesse sentido,
veja-se: Di Blasi (2005, p. 222).
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As Diretrizes estabelecem que o ato de combinar os documentos de anterioridade ¢
limitado pela obviedade ou nao dessa combinagdo. Isso significa que, para as Diretrizes de
Exame, ndo basta que a combinacgao de anterioridades seja possivel, € preciso igualmente que
ela seja obvia para um técnico no assunto que tentasse solucionar o problema técnico a data
relevante do pedido ou da patente. Caso a combinagao dos documentos ndo seja dbvia para esse
profissional de conhecimento técnico médio, ndo poderdo ser combinados no exame de
atividade inventiva.

Para a afericdo de obviedade da combinacdo, as Diretrizes indicaram trés critérios,
porém nio esta claro se sdo cumulativos ou alternativos. Embora o texto normativo faga uso da
conjun¢do aditiva “e”, o terceiro critério elencado pelo INPI ndo parece ser passivel de
aplica¢do cumulativa com os dois anteriores.

O primeiro critério esta relacionado ao conteiido dos documentos e sua percepgao por
um técnico no assunto. Se esse profissional hipotético médio seria capaz de combiné-los na
busca de uma solugdo para o problema técnico indicado no relatorio descritivo, a combinagao
¢ possivel. Nesse ponto, a discussdo nao estd na possibilidade de combinagdo (could), mas
justamente se um técnico no assunto seria (would) capaz de combina-los; afinal, em teoria, toda
combinac¢do ¢ possivel desde que o documento esteja no estado da técnica. No entanto, a
combinacdo ampla e irrestrita de qualquer documento fulminaria a andlise da atividade
inventiva, ja que tudo seria 6bvio (ABBOTT, 2020).

Em segundo lugar, a combinagdo ¢ igualmente possivel quando os documentos provém
de campos técnicos similares, proximos ou se estdo relacionados “a um problema particular
com o qual a invencdo estd relacionada”. Por fim, o terceiro critério indicado pelo INPI ¢
relativo a combinacdo de duas ou mais partes de um mesmo documento, que ¢ autorizada
quando ha base razoavel para o técnico no assunto associar essas partes.

Nota-se também que as Diretrizes impdem uma limitagdo quantitativa no nimero de
documentos que podem ser usados para a afericdo de atividade inventiva. O técnico no assunto
podera combinar “duas ou excepcionalmente trés divulgacdes” durante a aferi¢dao de atividade
inventiva. A limitacdo teve clara influéncia das Diretrizes de Exame do EPO, além de parecer
razoavel para evitar um viés retrospectivo no exame.

Em relagdo ao numero de anterioridades, cumpre fazer referéncia ao Teste da Motivacao
Criativa®' que nio limita o nimero de documentos passiveis de combinagio no exame de

atividade inventiva. Na aplicagdo do TMC em sentencga proferida em 7 de maio de 2020

251 O Teste da Motivagdo Criativa serd examinado em uma sec¢do propria no item 2.3.4, infia.
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(BRASIL, 2020), ou seja, ja apds a criacao do teste de atividade inventiva pelo INPI, o MM.
Juizo da 13* Vara Federal do Rio de Janeiro manifestou sua discordancia com a limitagao do
numero de anterioridades passiveis de combinacdo no exame de atividade inventiva. Na

ocasido, pontuou-se que:

Com tal limitagdo do numero de provas, no entanto, ndo podemos concordar, pois
nem sempre € fato que uma combinacdo de muitos documentos ateste inventividade.
Sem duavidas um técnico de conhecimento mediano pode dominar e combinar muitas
anterioridades de sua propria area técnica, ainda mais se forem ensinamentos simples
(BRASIL, 2020).

Esse entendimento parece ter advindo de uma influéncia norte-americana no TMC. Nos
Estados Unidos nao parece existir uma limitagdo no niimero de documentos de anterioridade
que podem ser utilizados para a andlise de atividade inventiva. Como esclarecido em um
julgado de 1991 do Federal Circuit*?: “a confianga em um grande niimero de referéncias em
uma rejeigdo ndo pesa, sem mais, contra a obviedade da invengéo reivindicada”?>?. O Manual
of Patent Examination Procedure do USPTO incorporou essa regra de common law no item
2145, 1V, de modo que ndo ha limitagao no numero de documentos de anterioridade que podem
ser combinados no exame de atividade inventiva.

Embora a combinacdo de muitos documentos possa parecer rara (CROUCH, 2015), ja
houve casos em que o USPTO combinou 58 (cinquenta e oito) documentos de anterioridade
para afastar a atividade inventiva de um pedido de patente (GILLES, 2018). A exceg¢do desse
extremo, 0 USPTO parece utilizar, em média, de dois a trés documentos para afastar a atividade
inventiva de pedidos de patente (GILLES, 2018).

A limitagdo prevista nas Diretrizes de Exame do INPI parece ter suas raizes no exame
de atividade inventiva conduzido no Escritério Europeu de Patentes. Nessa jurisdigdao, um
técnico no assunto pode combinar um ou mais documentos, inteiros ou parcialmente, com a
anterioridade mais proxima para identificar se a solu¢ao técnica decorreria de maneira obvia.
A combinag¢do de documentos faz parte das atividades de um profissional hipotético médio no
EPO, pois ele conhece todo o estado da técnica (PATERSON, 2001, p. 550).

Essa previsdo esta contida no item G-VII, 6, das Diretrizes de Exame, cuja redagdo se

assemelha consideravelmente a redacao do item 5.22 do Bloco II das Diretrizes de Exame do

252 In re Gorman, 933 F.2d 982, 18 USPQ2d 1885 (Fed. Cir. 1991).
233 No original em inglés: “[r]eliance on a large number of references in a rejection does not, without more, weigh
against the obviousness of the claimed invention”.
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INPI. O EPO autoriza a combina¢do de duas ou mais referéncias, mas condiciona a combinagao
a sua obviedade ou ndo para um técnico no assunto.

Ou seja, o ato de combinar os documentos deve ser 6bvio para um profissional
hipotético médio que tentasse resolver o problema técnico em discussdo. Dessa forma, ha uma
limitacdo na possibilidade de combinag@o dos documentos, tal como existe no item 5.22 das
Diretrizes de Exame do INPI, pois ndo basta que a combinacgao seja possivel (could), um técnico
no assunto deveria ser levado (would) a combinar os documentos.

Para aferir a obviedade dessa combinacao, o EPO lista trés parametros para auxiliar o
examinador, quais sejam: (i) se o conteudo das revelacdes faz com que seja possivel que um
técnico no assunto as combine; (ii) se os documentos advém de campos similares, vizinhos ou
remotos; e (ii1) se havia uma expectativa razoavel, com base nos conhecimentos gerais comuns,
de que um técnico no assunto combinasse as partes dos documentos.

A partir desses parametros, o EPO decide quanto a possibilidade de combinar
documentos no exame de atividade inventiva. No precedente T 278/14, os Boards of Appeal do
EPO decidiram expressamente que € possivel combinar trés documentos de anterioridade e que
essa possibilidade de combinagdo ndo implica que a tecnologia possui atividade inventiva, uma
vez que ndo hd um “principio geral que determina que a conclusdo sobre a falta de atividade
inventiva deve ser estabelecida pela combinagdo de apenas dois documentos™. A contrario

sensu, portanto, a combinagao de mais de trés documentos nao parece ser permitida pelo EPO.

1.4.2 A capacidade critica do técnico no assunto

A capacidade hipotética do técnico no assunto compreende o conjunto de elementos e
caracteristicas de cunho abstrato que essa figura possui para que possa servir de instrumento no
exame dos requisitos de patenteabilidade (MAIOR, 2010, p. 260). Dentro dessa capacidade,
foram analisadas questdes envolvendo o conhecimento ordinario ou médio na 4rea da
tecnologia.

A capacidade ordinaria busca excluir os extremos das habilidades e conhecimentos de
um profissional hipotético, i.e., separar o génio e o bronco do exame de patenteabilidade para
que reste apenas o mediano (RAMOS; GUTERRES, 2016, p. 70). Para além desse conjunto de
conhecimentos e habilidades, ¢ possivel analisar a capacidade hipotética do técnico no assunto
sob outro viés, qual seja, o da criticidade do técnico no assunto.

A capacidade critica discute como o técnico no assunto reage em face do estado da

técnica. Nesse sentido, a capacidade critica busca examinar se e como um profissional de
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conhecimento técnico médio ¢ influenciado por ensinamentos do estado da técnica. Diz-se que
a capacidade ¢ critica, pois envolve uma reagdo desse profissional aos ensinamentos, sugestoes
ou motivagdes do estado da técnica.

Como suas fungdes compreendem possibilitar a reproducao da matéria reivindicada e a
identifica¢do de diferengas entre uma invengdo e o estado da técnica®*, é necessario que se
discuta quais serdo suas reagdes frente as anterioridades.

A capacidade critica do técnico no assunto compreende examinar se € como ele (i)
possui criatividade no exame de patenteabilidade; (ii) € capaz de analisar areas técnicas
analogas (DARROW, 2009, p. 237), vizinhas ou distantes; (iii) ¢ capaz de reformular o
problema técnico de um pedido ou patente e (iv) pode ser afastado ou desmotivado por um
ensinamento, sugestao ou motivagao do estado da técnica.

O estudo dessa capacidade critica e a correta delimitagdo dela no sistema de patentes de
inven¢do atualmente em vigor no Brasil sdo essenciais. Isso porque quiao mais critico for um
técnico no assunto, mais capacidade para alcangar uma invencao ele terd. Por outro lado, quao
mais autémato, para utilizar um termo posto no caso KSR International Co. v. Teleflex Inc. da

Suprema Corte dos Estados Unidos, mais dificil sera a conclusdo pela obviedade da tecnologia.

1.4.2.1 A criatividade ordinaria ou mediana

Como primeira manifestacdo da capacidade critica do técnico no assunto, pode-se
apontar a criatividade do técnico no assunto. Nesse ponto, deve-se discutir se um profissional
hipotético médio tem criatividade e qual seu nivel. Qudo mais criativo for um técnico no
assunto, maior € a sua capacidade de al¢ar a solucao técnica reivindicada (DARROW, 2009, p.
237). No entanto, quao mais criativo esse parametro for, menos ordinario ele sera.

No Brasil, o padrao aplicado a criatividade do técnico no assunto esta previsto nos itens
5.20 € 5.21 do Bloco II das Diretrizes de Exame do INPI. Tais itens fazem parte da ultima etapa
no teste de atividade inventiva em vigor, qual seja, “determinar se, diante do problema técnico
considerado, e partindo-se do estado da técnica mais proximo, a invencdo € ou nao obvia para
um técnico no assunto".

Em primeiro lugar, o item 5.20 determina que a andlise de obviedade ou ndo deve
considerar “se existe uma motivacao para aplicar as ditas caracteristicas distintivas da invencao

ao estado da técnica mais proximo visando solucionar o problema técnico existente”. Na leitura

254 Jtem 1.3.2, supra.
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dessa frase, é possivel inferir um primeiro indicio da criatividade do técnico no assunto no
Brasil, pois o INPI exige que exista uma motivagdo para a modificagdo do estado da técnica
mais proximo.

O profissional de conhecimento técnico médio, portanto, precisa de um incentivo
contido nos documentos de anterioridade para modificar o estado da técnica e alcangar o sentido
proposto na solu¢do reivindicada. Dessa forma, o técnico no assunto ndo ¢ criativo o suficiente
para inventar a partir da sua propria genialidade; ele responde a incentivos.

A ultima frase do item 5.20 esclarece que “tal motivagao nao precisa estar apresentada
de modo explicito nos documentos do estado da técnica”. Ou seja, o incentivo contido no estado
da técnica ndo necessariamente sera explicito como, por exemplo, uma instru¢ao clara e
categorica para modificar determinada caracteristica técnica de uma anterioridade. Da mesma
forma, ndo necessariamente havera explicitamente um teaching away. O técnico no assunto,
portanto, tem criatividade suficiente para responder a incentivos explicitos e implicitos do
estado da técnica relevante.

As Diretrizes nao esclarecem o que seria uma motivagao implicita do estado da técnica,
mas uma leitura desse termo a luz do contexto (LARENZ, 2019, p. 262) das Diretrizes permite
compreendé-lo como equivalente ao termo inerente. A relagdo de ineréncia implica que ndo ha
qualquer duvida, por um profissional de conhecimento técnico médio, de que o documento
revela um conhecimento, ainda que ndo esteja explicitamente escrito. Deve-se ressaltar que a
relag@o de ineréncia ndo permite que haja possibilidades, hipoteses ou especulagcoes; um técnico
no assunto, a data relevante do pedido ou da patente, deve ter certeza de que o conhecimento
ndo explicito € revelado pelo estado da técnica®>>.

Em vista disso, observa-se que o técnico no assunto no Brasil parece ter criatividade
limitada aos incentivos, implicitos ou explicitos, dos documentos de anterioridade. De forma a
esclarecer ainda mais essa criatividade, o item 5.21 do Bloco II das Diretrizes aponta que um

técnico no assunto:

ndo deve ser considerado como um mero autdmato motivado apenas pelo conteudo
revelado nos documentos, mas como alguém que possui conhecimento e experiéncia
no campo da invengdo e ¢ capaz de fazer conexdes e relacdes de forma razoavel entre
os aspectos técnicos envolvidos.

Verifica-se que as Diretrizes ampliaram a chamada criatividade do técnico no assunto

no sistema de patentes de invencdo no Brasil. Com efeito, além de responder a incentivos do

255 A discussdo sobre ineréncia e revelagdes implicitas serd abordada com mais profundidade nos itens 2.2.1.2,
2.2.12e2.2.22, infra.
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estado da técnica, o técnico no assunto pode recorrer a dois conjuntos de habilidades e
conhecimentos, a saber (i) seus conhecimentos e experiéncia no campo da invencdo e (ii)
capacidade de fazer conexoes e relagcdes razoaveis entre os aspectos técnicos em discussao.
Embora as Diretrizes ndo esclarecam o que significa o termo “razodvel”, a limita¢do da
capacidade de conexdes e relagdes do técnico no assunto parece, com o perddo do leitor,

razoavel. Isso porque, como explica Kahneman (2012, p. 52):

individuos mais inteligentes apresentam maior probabilidade do que outros de guardar
representacdes detalhadas da maioria das coisas. Inteligéncia ndo ¢ apenas a
capacidade de raciocinar; ¢ também a capacidade de encontrar material relevante na
memoria e mobilizar a atencdo quando necessaria.

De fato, um técnico no assunto que tivesse alta capacidade de conexdes e relagdes nao
seria ordindrio, pois estaria proximo de um individuo muito inteligente. A limitacdo da
capacidade criativa do técnico no assunto, portanto, atende a necessidade de manté-lo um
profissional de conhecimento mediano na area da tecnologia. Como se vera a seguir, os Estados
Unidos igualmente deram um passo na ampliacdo da criatividade do técnico no assunto.

O caso paradigmatico da capacidade critica do técnico no assunto nos EUA ¢ o Standard

256

Oil Co. v. American Cyanamid Co.=°, julgado pelo Court of Appeals for the Federal Circuit.

Nesse precedente, o0 CAFC pontou que um profissional hipotético médio segue as linhas de

conhecimento convencionais na area da tecnologia, diferentemente de um inventor:

Os inventores, enquanto classe, de acordo com os conceitos subjacentes a
Constituicdo e aos estatutos que criaram o sistema de patentes, possuem algo -
chamem-lhe do que quiserem - que os distingue dos trabalhadores de aptiddes
ordindrias, e ndo se deve determinar a obviedade nos termos do § 103 indagando o
que os inventores de patentes (ou seja, os inventores) teriam sabido ou teriam
provavelmente feito, face as revelagdes de referéncias. Presume-se também que o
técnico no assunto € alguém que pensa na linha da sabedoria convencional na arte, e
ndo ¢ alguém que se compromete a inovar, seja pela investigacdo paciente, e muitas
vezes dispendiosa, sistematica, ou por insights extraordinarios, ndo fazendo diferenca
qual?’’

236 Standard Oil Co. v. American Cyanamid Co., 774 F.2d 448 (Fed. Cir. 1985).

257 No original em inglés: “Inventors, as a class, according to the concepts underlying the Constitution and the
statutes that have created the patent system, possess something — call it what you will — which sets them apart
from the workers of ordinary skill, and one should not go about determining obviousness under § 103 by
inquiring into what patentees (i.e., inventors) would have known or would likely have done, faced with the
revelations of references. A person of ordinary skill in the art is also presumed to be one who thinks along the
line of conventional wisdom in the art and is not one who undertakes to innovate, whether by patient, and often
expensive, systematic research or by extraordinary insights, it makes no difference which.”.
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Vé-se, assim, que o técnico no assunto para 0 CAFC nao era dotado de ampla capacidade
critica. Sua reacdo face ao estado da técnica estava limitada as linhas de pensamento
convencionais na area da tecnologia, diferentemente daquela de um inventor, que pode realizar
pesquisas sistematicas e frequentemente custosas ou pode ter ideias extraordindrias.

O entendimento do CAFC, nesse sentido, limitava a capacidade critica do técnico no
assunto, ainda que nao a eliminasse completamente (ADELMAN; RADER; THOMAS, 2015,
p. 315). Para o CAFC, a superacao das linhas de pensamento convencionais se daria com a
existéncia de um ensinamento, sugestdo ou motivacdo pelo estado da técnica, no que se
convencionou chamar de teste Teaching, Suggestion or Motivation, ou, simplesmente, TSM?38,

No entanto, deve-se ressalvar que, embora duramente criticada, a capacidade critica ndo
era nula, pois o Federal Circuit aceitava que a motivacao ndo fosse explicita (ADELMAN;
RADER; THOMAS, 2015, p. 165), como, por exemplo: (i) uma motivagdo poderia existir pela
natureza do problema técnico, conforme o caso Ruiz v. A.B. Chance Co.%>; (ii) uma sugestdo
de combinagdo poderia ser encontrada nos ensinamentos de anterioridades, como no caso In re
Rouffet*®; e (iii) a motivagdo poderia estar, inclusive, no conhecimento comum de profissionais
de capacidade ordinaria na area da tecnologia, conforme o caso Nat’l Steel Car v. Can. Pac.
Ry., Ltd*s",

Por outro lado, ¢ importante pontuar que o proprio CAFC desvalorizada o recurso ao
conhecimento comum de profissionais de capacidade ordindria na éarea da tecnologia
(ADELMAN; RADER; KLANCNIK, 2008, p. 166), como no caso In re Lee**?, em que exigiu
uma referéncia explicita de motivacdo. Essa aplicacdo rigida do teste TSM levou a Suprema
Corte a rever a capacidade critica do técnico no assunto no caso KSR International Co. v.
Teleflex, Inc.

A maior contribui¢ao do caso esta no reconhecimento de que um técnico no assunto tem
criatividade ordinaria, ndo sendo um autdmato®®’. Nesse sentido, o profissional de
conhecimento técnico mediano pode recorrer a documentos de anterioridade que nao resolvam
0 exato mesmo problema técnico da inven¢do em discussao (MAIOR, 2010, p. 176).

Com efeito, a capacidade critica do técnico no assunto, nos EUA, adquiriu um gérmen

de criatividade. Embora nao seja a criatividade de um inventor, o técnico no assunto ¢ mais

258 Esse teste sera abordado no item 3.3.1, infia.

259 Ruiz v. A.B. Chance Co., 357 F.3d 1270 (Fed. Cir. 2004).

260 In re Rouffet, 149 F.3d 1350 (Fed. Cir. 1998).

261 Nat’l Steel Car v. Can. Pac. Ry., Ltd., 357 F.3d 1319 (Fed. Cir. 2004).

262 In re Lee, 277 F.3d.

263 Na mitologia grega, os autdmatos eram seres artificiais animados criados pelo deus ferreiro Hefesto. Veja-se:
Automotones (2019).
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flexivel e pode ser influenciado por ensinamentos, sugestdes e motivagdes de dreas técnicas
diferentes daquela que a invencgao se insere. Da mesma forma, ele possui alguma capacidade de
recorrer ao senso comum durante o exame de atividade inventiva.

Como manifestacao dessa capacidade criativa ordinaria, que nao se confunde com a
criatividade extraordinéria de um inventor, o técnico no assunto pode julgar se uma combinagao
de elementos técnicos de uma reivindicagao seria 6bvia de se tentar. Havendo uma necessidade
de design ou mercadoldgica, ou expectativa razoavel de sucesso ou mesmo um numero finito
de solugdes previsiveis, a combinacao de elementos reivindicados seria 0bvia de ser tentada,
pelo que decorreria de maneira 6bvia do estado da técnica (MAIOR, 2010, p. 176).

O Escritério Europeu de Patentes, por sua vez, ndo parece conferir criatividade ao
técnico no assunto. Na verdade, a criatividade seria justamente o que diferencia um inventor de
um técnico no assunto (MAIOR, 2010, p. 208-209). Esse entendimento estd manifestado no
caso T 0223/92, no qual os Boards of Appeal do EPO estabeleceram categoricamente que o
técnico no assunto ndo tem capacidade criativa e “pode apenas performar as tarefas dbvias que
lhe foram designadas em um projeto de pesquisa”, isto €, esse profissional hipotético médio
apenas resolve problemas para os quais ha métodos rotineiros previamente estabelecidos.

No mesmo sentido vao outros precedentes do EPO, que estabelecem que o técnico no

264 embora tenha conhecimento de todo o estado da técnica

assunto ndo possui imaginacao
relevante. De maneira ainda mais enfatica, as Camaras de Apelagao do EPO esclarecem que
um profissional de conhecimento técnico médio ndo tentaria superar um preconceito técnico ou
assumir riscos em campos técnicos desconhecidos na tarefa de buscar uma solugdo para um
problema técnico?®>.

Por fim, uma reflexdo é necessaria sobre a chamada criatividade ordinaria do técnico no
assunto. Nas palavras da Suprema Corte dos Estados Unidos, o profissional de conhecimento
técnico médio ndo ¢ um autdmato, de modo que possui alguma criatividade. Tradicionalmente,
tal criatividade ¢ vista como uma autorizagdo para que o técnico no assunto possa superar a

falta de um ensinamento, sugestao ou motivagao, explicitos ou implicitos, no estado da técnica

para combinar as anterioridades e alcangar a invengdo?®S,

2647 0039/93, T 0552/89 ¢ T 0176/84.

265 T 0455/91.

266 “Para a doutrina, se o técnico no assunto é dotado de criatividade para resolver problemas e ndo precisa depender
de sugestdes ou motivagdes para combinar as referéncias existentes, deve se tornar mais facil concluir pela
obviedade de invengoes reivindicadas do que antes de KSR v. Teleflex.” (MAIOR, 2010, p. 177).
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Por outro lado, pode-se ler essa criatividade ordindria como capaz de reforcar as
desmotivag¢des do estado da técnica (o chamado feaching away)*$’, que ndo necessitam mais
estarem explicitas no estado da técnica. Se a criatividade ordinaria do técnico no assunto indicar
que ele deve se afastar de uma tecnologia, mesmo que ndo haja referéncia documental expressa,
ele estara desmotivado (taught away) a seguir a solugdo técnica oferecida pela patente.

Da mesma forma, a criatividade ordinaria do técnico no assunto o torna critico dos
ensinamentos do estado da técnica. Esse pardmetro ndo mais combina documentos sem pensar,
apenas porque foram indicados pelas partes, e deve refletir de maneira ordinaria, mediana,

comum se os ensinamentos da técnica devem ser combinados2°8.

1.4.2.2 Campos técnicos passiveis de consulta

A capacidade critica do técnico no assunto pode ser examinada também a luz dos tipos
de documentos que ele € capaz de consultar para solucionar um problema técnico. Nessa seara,
discutem-se quais as areas técnicas que o técnico no assunto pode recorrer para solucionar o
problema técnico em discussao.

O Item 5.5 do Bloco II das Diretrizes de Exame do INPI explicam que a avaliacdo de
atividade inventiva deve considerar nao s6 a solucdo técnica oferecida pelo pedido ou pela
patente, mas também o campo técnico ao qual a invengdo pertence. Isso significa que um
técnico no assunto ndo esta limitado ao que ¢ revelado pela tecnologia em discussdo, mas
também tem capacidade critica de olhar o campo técnico da invengao.

Para além do campo técnico da invengao, o técnico no assunto pode considerar campos
semelhantes, conforme dispoe o item 5.12. Ainda, esse profissional de conhecimento técnico
mediano pode recorrer a campos técnicos diferentes, mas essa autorizagdo tem carater residual
e subsidiario, i.e., o técnico no assunto deve, primeiro, considerar o mesmo campo técnico ou
um campo semelhante na andalise de atividade inventiva.

Especificamente em relacdo as chamadas invengao por combinagdo, isto ¢, as solugdes
técnicas que sdo obtidas a partir de elementos conhecidos, as Diretrizes de Exame do INPI
trazem reflexdes sobre os campos técnicos passiveis de consulta por um técnico no assunto.
Uma invengdo por combinacdo possui atividade inventiva quando as caracteristicas técnicas
combinadas interagem funcionalmente e produzem um efeito técnico inesperado, conforme o

item 5.30. Caso o efeito técnico produzido ndo seja inesperado, i.e., mero somatorio dos efeitos

267 Analisado no item 1.4.2.4, infra.
268 A capacidade de combinar documentos foi analisada no item 2.4.1.4, supra.
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técnicos de cada parte “sem qualquer sinergia ou interagdo funcional entre as caracteristicas
técnicas”, a combinagdo ¢ Obvia, portanto, ndo possui atividade inventiva.

O item 5.26 esclarece que um técnico no assunto € critico o suficiente para buscar
motivagdes “em outro ramo da técnica” na afericdo da atividade inventiva de invengdes por
combina¢do de elementos conhecidos. Da mesma forma, nas invengdes que aplicam uma
tecnologia conhecida de um campo técnico em outro, um técnico no assunto pode “ser levado
a buscar sugestdes em outros campos técnicos afins ou remotos”, nos termos do item 5.36 do
Bloco II das Diretrizes de Exame.

Em vista disso, observa-se que um técnico no assunto, no geral, tem capacidade critica
suficiente para consultar o mesmo campo técnico da tecnologia reivindicada, bem como campos
técnicos semelhantes ou vizinhos. Em situagdes especificas, como invengao por combinacao ou
por analogia de campo técnico, pode esse profissional hipotético médio recorrer a
conhecimentos de campos técnicos distantes ou remotos, ainda que de maneira subsididria.

No julgamento do caso KSR International Co. v. Teleflex Inc, a Suprema Corte dos
Estados Unidos ressaltou que um técnico no assunto nao deve se limitar a considerar
anterioridades que se destinem a resolver o mesmo problema técnico ou mesmo se limitar a
considerar referéncias explicitas de anterioridades, como havia sido estabelecido pelo CAFC
(ADELMAN; RADER; KLANNIK, 2008, p. 165).

Esse profissional de conhecimento médio pode recorrer ao senso comum, que ensina
que “itens familiares podem ter usos Obvios além dos propdsitos principais”, dos quais um
técnico no assunto teria conhecimento. Muitas vezes, portanto, um técnico no assunto podera
combinar os ensinamentos de varias patentes como um quebra-cabe¢a. Dessa forma, a
capacidade critica do técnico no assunto nos Estados Unidos autoriza a combinagdo de
documentos do estado da técnica que se destinem a resolver problemas técnicos distintos
daquele solucionado pela invencgao.

Com relagao a metafora utilizada pela Suprema Corte, cabe uma reflexao a respeito dos
riscos que traz em relacdo ao hindsight bias. Fazendo-se uso do senso comum, tal como
sugerido pela Suprema Corte dos EUA, nenhuma pessoa de capacidade ordinaria montaria um
quebra-cabeca sem antes observar sua representa¢do grafica montada na caixa do jogo. Pelo
contrario, qualquer pessoa que ja tenha montado um quebra-cabega manteria a caixa visivel
durante toda a execugdo do jogo. A atividade de montar um quebra-cabega ¢, por principio,
carregada de um viés retrospectivo, pois se busca alcancar uma solug¢do ja previamente

conhecida.
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Em outras palavras, o montador de um quebra-cabega ja conhece a solu¢do que deseja
alcangar e todos os seus passos no jogo sdo voltados para alcangar essa solucao. O técnico no
assunto, por outro lado, ndo conhece a solugdo técnica aprioristicamente, ja que ele esta
posicionado temporalmente a data de deposito ou prioridade do pedido ou da patente.

A afericdo de atividade inventiva ¢ voltada para demonstrar se aquela invencao
decorreria (no futuro do pretérito, pois esse ¢ um juizo hipotético?®®) de maneira evidente ou
Obvia para esse profissional a data relevante. Isto €, se aquela invencdo “nao vai além do
desenvolvimento normal da tecnologia”, ndo envolvendo exercicio de qualquer capacidade ou
habilidade além do ordinério, conforme adequadamente pontua o item 5.2 do Bloco II das
Diretrizes de Exame do INPI.

Feita essa ressalva, o precedente KSR International Co. v. Teleflex, Inc. ndo parece
sugerir que o viés retrospectivo seja utilizado como instrumento de avaliacdo de atividade
inventiva. Pelo contrério, a Suprema Corte estabeleceu que qualquer necessidade ou problema
conhecidos no campo da técnica a data relevante da invencao e discutidos na patente podem
justificar a combinagdo de elementos reivindicados. Dessa forma, o julgado aprofunda a
possibilidade de recorrer as chamadas artes analogas para aferir a obviedade de uma invengao.

De acordo com a doutrina das artes andlogas, uma revelagdo do estado da técnica pode
ser desqualificada se estiver fora do escopo da tecnologia reivindicada (BURGESS, 2009, p.
68). Dessa forma, um técnico no assunto ¢ critico o suficiente para visitar 0 mesmo campo
técnico e campos semelhantes (BURGESS, 2009, p. 69), mas ndo pode recorrer a campos
distintos. Da mesma maneira, o teste das artes andlogas nos Estados Unidos pergunta se
determinado documento do estado da técnica € razoavelmente pertinente ao problema técnico
solucionado pela patente (BURGESS, 2009, p. 69).

No Escritério Europeu de Patentes hd o equivalente a teoria das artes analogas,
conhecidas no Velho Continente como teoria dos campos vizinhos (PATERSON, 2001, p. 552).
Segundo a doutrina dos campos vizinhos, o técnico no assunto nao esta limitado ao campo
técnico especifico da tecnologia reivindicada, mas pode consultar também campos vizinhos.
Esse profissional hipotético médio ¢ critico o suficiente para buscar sugestdes e motivagcdes em
areas técnicas que sdo adjacentes a da solucdo técnica em discussdo (PATERSON, 2001, p.

552), como estabelecido pelo Boards of Appeal do EPO no caso T 176/84.

269 “Die konkrete Bewertung der erfinderischen Titigkeit soll die Frage beantworten, ob ein

Durchschnittsfachmann in der Lage gewesen wére [...]” (HAEDICKE et al., 2012, p. 97). Em tradug@o livre,
“A aferigdo concreta de atividade inventiva deve responder se um técnico no assunto feria sido capaz de [...]7,
grifou-se.
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Em situagdes excepcionais, as Camaras de Apelacdo do EPO, no caso T 560/89,
autorizaram que um técnico no assunto consulte documentos de anterioridade mais distantes do
que areas vizinhas, como no caso T 560/89. Para tanto, ¢ preciso que haja alguma relacao entre
0s materiais usados no outro campo técnico e no campo da solucao reivindicado, bem como

que haja amplo debate sobre o problema técnico solucionado nos dois campos.

1.4.2.3 A reformulagao do problema técnico

Uma terceira manifestacdo da capacidade critica do técnico no assunto pode ser
observada na possibilidade de reformulagdo do problema técnico de um pedido ou patente.
Como o teste de atividade inventiva nos EUA ndo envolvem uma etapa de delimitagdo do
problema técnico solucionado pela patente, a presente se¢ao se limitara a examinar a criticidade
do técnico no assunto na reformulacdo desse problema no Brasil e no EPO.

As Diretrizes de Exame do INPI autorizam que o problema técnico constante do
relatorio descritivo seja modificado durante o exame de atividade inventiva. A Autarquia aponta
que ¢ preciso comparar a solugdo técnica oferecida pela patente com o estado da técnica mais
proximo, nos termos do item 5.13.

As diferencas entre a solugdo técnica e o documento de anterioridade mais proximo
serdo as caracteristicas técnicas distintivas da invengdo. A partir dessas caracteristicas
distintivas, € possivel identificar qual problema técnico contido na anterioridade mais préxima
foi solucionado.

Ocorre que, como explica o item 5.14, o documento de anterioridade mais proximo
identificado na anélise de atividade inventiva pode ser diferente daquele apontado no relatério
descritivo do pedido ou da patente. Em razdo disso, as diferencgas da tecnologia reivindicada
frente ao novo estado da técnica considerado mais proximo poderdo ser outras. Com base nisso,
um técnico no assunto tem capacidade critica suficiente para reformular o problema técnico
com base na matéria revelada pelo relatorio descritivo do pedido ou da patente, como autorizado
pelo item 5.15 das Diretrizes de Exame.

Um alerta, contudo, faz-se necessario. Como aponta o item 5.19 das Diretrizes de Exame
do INPI, o problema técnico de fato ou objetivo ndo pode ser reformulado de maneira tal que
inclua a solugdo técnica oferecida pelo pedido ou patente. De fato, a tentacdo do viés
retrospectivo poderia induzir a inclusdo da solugdo técnica no problema técnico, o que levaria

a obviedade da tecnologia reivindicada.
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No Escritério Europeu de Patentes, a capacidade critica do técnico no assunto de
reformular o problema técnico de um pedido ou de uma patente ¢ semelhante ao que foi
estabelecido pelo INPI. A inspiracdo do INPI nas Diretrizes de Exame do EPO ¢ flagrante, de
modo que a criticidade do técnico no assunto no Escritério Europeu ¢ semelhante, sendo

idéntica, ao que ja foi analisado sobre a reformulac¢do do problema técnico no Brasil.

1.4.2.4 A desmotivagdo do técnico no assunto: fenomeno do teaching away

Uma quarta manifestacio da capacidade critica de um técnico no assunto estad
relacionada aos incentivos negativos oferecidos pelo estado da técnica. Por um lado, como
visto, o técnico no assunto pode ser motivado a combinar ensinamentos; por outro, deve-se
perguntar se ele pode ser desmotivado (KARSHTEDT, 2021, p. 1651) a realizar investigagdes
no sentido oferecido pela invencdo. Esse fendmeno ¢ comumente chamado de teaching away,
isto €, quando um documento do estado da técnica direciona o profissional hipotético médio
para longe da solucdo técnica reivindicada.

O que se busca analisar € se um técnico no assunto seguiria uma desmotivagdo do estado
da técnica ou se seria capaz de superar tal preconceito técnico durante a afericdo de atividade
inventiva. Como se vera a seguir, a motivacao para combinar € a motivagao para nao combinar
(ou desmotivagdo) sao faces da mesma moeda (HOLBROOK, 2007, p. 7). Vale pontuar que
um teaching away nao ¢ uma auséncia de motivagdo, pois a falta de um incentivo pouco diz
sobre a existéncia ou ndo de atividade inventiva (HOLBROOK, 2007, p. 7). Seguir com esse
raciocinio significaria cair em uma falacia (TALEB, 2007, p. 310), pois “auséncia de evidéncia
nao ¢ evidéncia de auséncia” (HOLBROOK, 2007, p. 8).

O estudo do fendmeno do teaching away ¢ particularmente relevante, chegando a ser
qualificada como questdo central no exame de atividade inventiva pelo saudoso professor
Karshtedt (2021, p. 1629).

As Diretrizes de Exame do INPI ndo possuem um item explicito sobre o fenomeno do
teaching away de forma ampla para todos os tipos de reivindicagdes. No entanto, na se¢do
dedicada as invengdes por combinacdo, a Autarquia determina que a combinagdo pode ser
inventiva caso exista alguma revelagdo que sugira ou motive o técnico no assunto a se afastar
da solugdo técnica reivindicada. Em outras palavras, a revela¢ao diz, de maneira explicita ou
implicita, que o técnico no assunto ndo deve ir na direcdo da solucdo técnica oferecida pela

patente, o que refor¢a sua inventividade.
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De fato, o item 5.29 afirma que a existéncia de uma desmotivacdo para combinar os
elementos conhecidos “constitui evidéncia de atividade inventiva”. Embora expressamente
contido na se¢do sobre invengdes por combinagdo, € possivel sustentar que essa previsao
normativa seja aplicada por analogia a combina¢do de documentos do estado da técnica. Isso
porque sua funcdo seria essencialmente a mesma, qual seja, examinar se um técnico no assunto
seria motivado ou desmotivado a combinar conhecimentos do estado da técnica para alcangar
a invencgao.

Por um lado, a criticidade do técnico no assunto em relagdo a desmotivagao implica que
ele saberd reagir ao incentivo posto pelo estado da técnica. Em vez de considerar a solucdo
técnica oferecida pela patente como possivel a data relevante, o profissional hipotético médio
se distanciara dela.

Por outro lado, ndo parece que a capacidade critica do técnico no assunto autorize a
superacdo das desmotivacdes contidas no estado da técnica. No item 5.58, o INPI elenca a
superagdo de preconceitos ou barreiras técnicas como um fator secundario a ser considerado na
afericao de atividade inventiva. Ou seja, a existéncia de um preconceito ou barreira na area da
técnica em discussdo sugere que ha atividade inventiva em uma solucdo que va de encontro a
esse preconceito ou barreira. Em consequéncia, a superacao dessas barreiras ou desmotivagoes
do estado da técnica esta acima da criticidade do profissional de capacidade ordinaria na éarea
da tecnologia.

Dessa forma, € possivel inferir que um técnico no assunto, segundo as Diretrizes de
Exame do INPI, tem criticidade suficiente para responder a um incentivo negativo do estado da
técnica, i.e., deixar de buscar a solucdo técnica reivindicada por ser afastado pelas
anterioridades, mas nao € capaz de superar esse preconceito ou barreira técnica.

Nos Estados Unidos, a questao do feaching away ja passou por mais desenvolvimentos
em comparagdo ao ordenamento patrio. As bases do que veio a ser chamado de teaching away
podem ser encontradas no caso United States v. Adams*"°, no qual se apontou que desvantagens
conhecidas do estado da técnica desencorajariam a busca por solugdes técnicas, mas nao
impediriam essa busca.

Anos depois, em 1994, o CAFC considerou no caso In re Gurley*'!

que ocorre o
teaching away quando um técnico no assunto, ao ler o documento de anterioridade, seria
desencorajado a seguir o caminho descrito na anterioridade ou seria levado a um sentido

diferente daquele escolhido pelo inventor do pedido ou da patente.

270 United States v. Adams, 383 U.S. 39, 52, 86 S.Ct. 708, 714, 15 L.Ed.2d 572, 148 USPQ 479, 484 (1966).
2! In re Gurley, 27 F.2d 551, 553, 31 USPQ2d 1130, 1131 (Fed. Cir. 1994).
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Na linha da maxima de auséncia de evidéncia ndo é evidéncia de auséncia, o CAFC

272

afastou uma alegagdo de teaching away no caso In re Fulton®’ porque a “mera revelagao de

uma ou mais alternativas ndo constitui afastamento de qualquer dessas alternativas porque tal
revelagdo ndo critica, descredita ou desencoraja a solugdo reivindicada™?73.

O teaching away também se destina a afastar a combina¢do de documentos do estado
da técnica, conforme ensinam as Diretrizes de Exame do USPTO, reproduzindo o julgado /n re
Grasselli’’* do CAFC. O MPEP, inclusive, explica que ha evidéncia de atividade inventiva
quando um técnico no assunto caminhar em sentido contrario a um conhecimento estabelecido
na técnica.

No Escritério Europeu de Patentes, o teaching away também ja estd mais desenvolvido
quando comparado com o sistema de patentes de invengado brasileiro. As Diretrizes de Exame
do EPO afirmam claramente, no item G-VII-Anexo-4, que ha atividade inventiva se
documentos do estado da técnica afastam um técnico no assunto da solugao técnica reivindicada
pelo pedido ou pela patente.

As Diretrizes especificam que o fendmeno da desmotivagdo do técnico no assunto €
particularmente relevante quando a anterioridade ensina de tal maneira que esse profissional de
conhecimento técnico médio sequer consideraria realizar experimentos para testar a solugao
técnica.

No mesmo sentido do INPI, o EPO ndo confere capacidade critica suficiente para
superar um preconceito técnico, sendo afastado por esse ensinamento do estado da técnica
(PATERSON, 2001, p. 561). No entanto, no julgamento do caso T 119/82, as Camaras de
Apelagao do EPO determinaram que esse preconceito técnico que desmotiva um técnico no

assunto deve ser provado.

1.4.3 Capacidade de formar grupos

Por fim, uma terceira possibilidade de analise da capacidade hipotética do técnico no
assunto estd na possibilidade de formar grupos. O avanco das tecnologias afasta, cada vez, mais

a “visdo romantica de um inventor trabalhando solitariamente em seu laboratorio ou oficina”

272 In re Fulton, 391 F. 3d 1195, 1201 (Fed. Cir. 2004).

273 Em tradugdo livre do original em inglés: “The prior art's mere disclosure of more than one alternative does not
constitute a teaching away from any of these alternatives because such disclosure does not criticize, discredit,
or otherwise discourage the solution claimed”.

274 In re Grasselli, 713 F.2d 731, 743, 218 USPQ 769, 779 (Fed. Cir. 1983).
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(LEONARDOS; BIANCO, 2017, p. 40) e as invengdes tomam contornos cada vez mais
incrementais (SCOTCHMER, 2004, p. 127).

A possibilidade juridica de que um técnico no assunto seja formado por mais de um
profissional esta prevista nos itens 2.14 do Bloco I ¢ 5.4 do Bloco II das Diretrizes de Exame
do INPI, que, como visto, possuem o mesmo contetido. Dizem os itens que “[p]ode haver casos
onde seja mais apropriado pensar em termos de um grupo de pessoas, como no caso de uma
equipe de producdo ou pesquisa”. A titulo de exemplo, as Diretrizes citam campos técnicos
complexos, como computadores e nanotecnologia.

Para casos em que a tecnologia envolva assuntos diferentes (CABANELLAS DE LAS
CUEVAS, 2004) ou seja complexa (GARCIA, 2005, p. 29), ¢é possivel falar em um técnico no
assunto como um grupo de pessoas. Uma das criticas a adog¢ao do técnico no assunto como um
grupo de pessoas pode ser encontrada na obra de Garcia (2005, p. 30), que aponta o risco de se
aumentar excessivamente o padrdo de severidade do requisito de atividade inventiva. Em outras
palavras, o somatorio de conhecimentos ordinarios de duas éreas podera dificultar
indevidamente a analise de obviedade (LEONARDOS; BIANCO, 2017, p. 45).

Para solucionar essa questdo, Cabanellas de las Cuevas (2004) recomenda que seja
selecionado um campo técnico principal, que serd a area tecnoldgica da formagao do técnico no
assunto. Tal profissional de conhecimento técnico médio podera recorrer a outros profissionais,
também de capacidade ordinaria, no exame de atividade inventiva.

O EPO igualmente autoriza a formacao de times para o parametro do técnico no assunto.
No item 3 da se¢do dedicada a analise de atividade inventiva, o Escritorio Europeu de Patentes
esclarece que pode ser mais apropriado pensar em um grupo de pessoas, tal como um time de

pesquisa ou de producdo em vez de uma unica pessoa.>”>

1.5 O conceito do técnico no assunto

A tarefa de interpretar o texto normativo deve considerar seu significado, seu contexto
historico, sua inser¢do no sistema e a fungdo que ele desempenha no ordenamento juridico
(LARENZ, 2019, p. 621). A partir dessa diretriz proposta por Larenz, os itens acima se
propuseram, sem qualquer pretensdo de serem a unica abordagem possivel, a identificar a

natureza juridica da figura do técnico no assunto e as fontes normativas que o regulam, o seu

275 Parte G, Capitulo VIL
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surgimento historico, a fungdo que ele desempenha no sistema de patentes de invencao e seus
elementos caracteristicos capazes de permitir a sua integragdo nesse sistema.

Em vista do que foi exposto nesses itens, € possivel formular um conceito de “técnico
no assunto” como sendo um conceito juridico indeterminado que estabelece um padrao
(standard) abstrato de aferi¢do dos requisitos legais de patenteabilidade e que incorpora os
conhecimentos técnicos e as capacidades de profissional mediano na area da tecnologia
discutida. Suas fungoes sdo (i) possibilitar a delimitagdo do escopo reivindicado por uma
patente, (ii) possibilitar a capacitagdo da sociedade para incorporagdo da tecnologia e (iii)
possibilitar a identificag¢do das diferencas das reivindicagoes frente ao estado da técnica.

Na forma sugerida, o conceito sintetiza as conclusdes do presente capitulo, mas também
oferece uma provocagao que sera abordada no proximo capitulo. Até o momento, procedeu-se
a uma leitura literal da Lei da Propriedade Industrial, de modo que o técnico no assunto
participaria somente do exame de atividade inventiva e suficiéncia descritiva.

No entanto, o presente estudo propde uma interpretacdo dessa figura que leva em
consideragio o contexto em que esté inserida, bem como as fung¢des que ela desempenha. E por
essa razao que se conceituou o técnico no assunto como um parametro abstrato de aferigdo dos
requisitos legais de patenteabilidade, e serdo demonstradas a seguir as razdes que justificam

essa proposi¢ao.
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2 O TECNICO NO ASSUNTO NA ANALISE DOS REQUISITOS LEGAIS DE
PATENTEABILIDADE

No capitulo anterior, buscou-se examinar o marco teorico do técnico no assunto. Para
tanto, analisou-se sua natureza juridica, seu desenvolvimento histérico, sua fungdo no sistema
de patentes de invengao e suas caracteristicas e capacidades. Uma vez feitas tais consideragoes,
¢ necessario iniciar o estudo sobre as atividades que essa figura desempenha na interpretacao
das fontes normativas aplicaveis as patentes de inven¢ao no ordenamento juridico brasileiro.

Os requisitos legais de patenteabilidade como um todo devem ser lidos a luz do técnico
no assunto, indo além das expressas determinagdes legais dos artigos 13 e 24 da LPI. Para tanto,
em um primeiro momento, deve-se justificar a proposta a partir de uma analise hermenéutica
do técnico no assunto, buscando-se uma interpretagdo sistematica € uma interpretacao
teleologica dessa figura (item 2.1).

Justificada a sugestdo de leitura dos requisitos legais de patenteabilidade a luz do técnico
no assunto, passa-se a investigagao dos dispositivos infralegais, instituidos pelas Diretrizes de
Exame do INPI, que versam sobre o técnico no assunto (item 2.2). Far-se-a um estudo de cada
mengao a essa figura nas Diretrizes, de modo a se compreender especificamente em quais etapas
no exame de patenteabilidade o intérprete juridico e o técnico especializado devem se atentar
ao parametro hipotético do profissional com conhecimento mediano na area discutida.

Diante da sua importancia, serd dedicada uma secdo propria para a participagdo do
técnico no assunto na aferigdo da atividade inventiva (item 2.3). Nessa analise, deve-se decidir,
pela perspectiva de um técnico no assunto (BARBOSA; BARBOSA, 2018, v. 1, p. 194), se
uma tecnologia decorre de maneira evidente ou 6bvia do estado da técnica. Como esse juizo
carrega uma inerente subjetividade (DI BLASI, 2005, p. 225), que deve ser mitigada (GARCIA,
2005, p. 34), o INPI e a pratica judiciaria propdem a aplicagdo de testes, isto €, um conjunto de
passos sistematicamente organizados na afericdo do a/go a mais em uma invencao tecnolégica.
Como pontua Reilly (2016, p. 536), a adogdo da figura do técnico no assunto no exame de

atividade inventiva visa justamente a conferir maior objetividade na analise.

2.1 Justificativas hermenéuticas para a leitura dos requisitos a luz do técnico no assunto
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A atividade hermenéutica, nas palavras do Dicionario de Hermenéutica de Streck (2017,
p. 89), busca “traduzir para uma linguagem acessivel aquilo que ndo é compreensivel”?’®. Como
apontou Gadamer (1999, p. 386) em sua obra Verdade e Método, a linguagem “é o meio em
que entendimento e acordo substantivos ocorrem entre duas pessoas”?’’.

A interpretagdo proposta parte da premissa de que o sentido da expressdo técnico no
assunto € desconhecido a priori. Como essa expressio ¢ um conceito juridico indeterminado®’®,
ela ¢ marcada por certa abstracao que lhe esvazia o sentido. Para tentar superar a distancia entre
a expressdo abstrata e os casos concretos, deve-se socorrer & hermenéutica®”.

Dentre os diversos sentidos possiveis de uma norma (LARENZ, 2019, p. 283), a tarefa
do intérprete ndo ¢é extrair seu sentido subjacente’®®, em uma aventura positivista que
“dificilmente encontraria hoje alguém que o adotasse” (GADAMER, 2002, p. 465), mas atribuir
sentido a ela, atuando de maneira criativa na formagdo do direito (GADAMER, 2002, p. 465)?8!.

Contudo, a interpretagdo ndo deve ser deixada ao arbitrio do intérprete?®?, mas deve ser
conduzida de maneira adequada ao ordenamento juridico e, sobretudo, comprovavel.
(LARENZ, 2019, p. 449). Uma das formas de evitar a arbitrariedade na interpretagdo ¢ utilizar
critérios (LARENZ, 2019, p. 450) ou métodos de interpretagdo para que o intérprete juridico se
guie na tempestuosa tarefa de atribuir significado ao texto.

A delimitagdo do conceito de técnico no assunto no capitulo 1, supra, qual seja, um

parametro abstrato que incorpora os conhecimentos técnicos medianos na area da tecnologia,

276 Como conta Lenio Streck, o radical da palavra é retirado do deus Hermes, mensageiro dos deuses gregos € que,
portanto, transmite a mensagem divina aos seres humanos. Veja-se: Streck (2017, p. 89).

277 O mesmo ocorre com a hermenéutica, que se destina ao entendimento de textos. Veja-se: Gadamer (1999, p.
386).

278 No geral, as palavras nos textos normativos sdo, em alguma medida, vagas e de sentido incerto. Veja-se: Streck
(2014, p. 228). Contudo, mesmo as palavras que ndo sdo vagas podem ser objeto de interpretagdo, e todos os
textos juridicos podem ser interpretados. (LARENZ, 2019, p. 284).

279 Deve-se ressalvar que essa distincia é necessariamente insuperavel, porém isso ndo implica que a atividade
interpretativa ¢ impossivel. Pelo contrario, essa imperfei¢do do sistema juridico ¢ o que lhe confere
maleabilidade suficiente para ser construido nos casos concretos. Nesse sentido, veja-se Gadamer (2002, p.
518).

280 Por um lado, a concepgdo metafisica-objetivista da hermenéutica moderna sustenta que o intérprete observa os
fatos juridicos como um cientista em um laboratdrio. Por outro lado, a virada hermenéutica sustenta que o jurista
estd inserido na mesma existéncia dos fatos juridicos, de modo que ele ndo busca desvelar um sentido puro e
intocado, mas atribuir sentido as normas com base em suas experiéncias historicas-culturais. Nesse sentido,
veja-se: Streck (2014, p. 229-231).

281 A mudanca de paradigma vem com o reconhecimento de que o intérprete esta inserido na mesma existéncia dos

objetos de sua interpretacdo: “Chamamos existéncia ao proprio ser com o qual a pre-senga pode se comportar

dessa ou daquela maneira ¢ com o qual ela sempre se comporta de alguma maneira. Como a determinagéo
essencial desse ente ndo pode ser efetuada mediante a indicagdo de um contetido quididativo, ja que sua esséncia
reside, ao contrario, no fato de dever sempre assumir o proprio ser como seu, escolheu-se o termo pre-senga

para designa-lo enquanto pura expressao de ser.” (HEIDEGGER, 2005).

Com as devidas vénias a Gadamer, mas em ateng@o a um alerta por ele feito, a interpretagdo ndo deve ser

deixada ao arbitrio do intérprete. Veja-se Gadamer (2002, p. 465).
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podera ser testada para confirmar sua validade ou ndo?®*. Para tanto, é possivel conduzir uma
analise em dois vetores ou critérios (LARENZ, 2019, p. 450).

O primeiro deles esta relacionado ao contexto normativo no qual o técnico no assunto
se insere, qual seja, a Lei da Propriedade Industrial e as Diretrizes de Exame do INPI (item
2.1.1). Em segundo lugar, ¢ possivel testar a hipdtese do conceito do técnico no assunto a partir
da fungio que ele ocupa no sistema de patentes de invengdo?®4, isto €, em uma leitura teleologica
dessa figura apoiando-se nos fins que se intenta promover com ela (item 2.1.2) (LARENZ,

2019, p. 469).

2.1.1 Justificativa sistematica

O método de interpretacdo sistematico busca identificar o contexto no qual a fonte
normativa esta inserida, bem como a inten¢do reguladora por tras dessa texto normativo
(LARENZ, 2019, p. 457). A discussdo envolve a harmonizacdo do enunciado normativo com
o sistema em que esta inserida, ndo devendo ser compreendida de forma isolada (FERRAZ
JUNIOR, 2018, p. 307-307).

No caso especifico do técnico no assunto, viu-se que seu sentido ¢ indeterminado?®, de
modo que se limitar & interpretacdo literal ou gramatical implicaria fracasso na atividade
hermenéutica. A insuficiéncia do critério literal ndo ¢ inesperada, ja que os conceitos juridicos
utilizados nas normas sdo frequentemente incompletos ou indeterminados (LARENZ, 2019, p.
457).

Seu sentido pode ser identificado a partir da andlise do contexto normativo ao qual a
norma ou o conceito estejam vinculados (LARENZ, 2019, p. 457). O contexto ou sistema
proporciona ndo sé compreensao, mas também possibilita ordenagdo, i.e., uma concordancia
entre as diversas disposi¢des (LARENZ, 2019, p. 458).

Seguindo o critério sistematico ou contextual, a interpretagdo mais adequada sera aquela

que possibilitar mais concordancia com outras normas dentro do mesmo contexto (LARENZ,

283 A atividade interpretativa ndo é um “olhar para a frente”, mas um “olhar para a frente e para tras”. Uma das
ferramentas utilizadas na hermenéutica filosofica ¢ o chamado circulo hermenéutico, a partir do qual o intérprete
deve “tomar em perspectiva previamente o sentido da frase por ele esperado e o sentido do texto no seu
conjunto” Isso significa que o intérprete deve compreender, em um primeiro momento, o sentido que percebeu
a primeira vista, ¢ combina-lo com o sentido do texto normativo em seu conjunto. Veja-se Larenz (2019, p.
444).

284 Como visto no item 1.3.2, supra, o profissional hipotético de conhecimentos medianos analisa a carta-patente
ou o pedido de patente, com o objetivo de definir precisamente seu escopo de protecdo e capacitar o
entendimento sobre a técnica ali descrita, bem como compara os documentos com aqueles disponiveis no estado
da técnica, com o objetivo de identificar suas diferencas.

285 Jtem 1.1.3, supra.
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2019, p. 458). O critério de interpretagdo da intengdo reguladora, fins e ideias normativas do
legislador histérico, como denominado por Larenz (LARENZ, 2019, p. 462), busca investigar
qual a interpretagdo que melhor corresponde a intengdo reguladora do legislador ou a ideia
subjacente a norma ou a fonte normativa.

Em um primeiro olhar, deve-se analisar a inten¢do do legislador ao editar a Lei da

Propriedade Industrial?®6. Como foi visto?®’

, 0 técnico no assunto tem fundamento legal nos
artigos 13 e 24 da LPI, dispositivos referentes as patentes de invengao. Além desses, porém, a
LPI conta com outras trés mengdes a figura do técnico no assunto, totalizando cinco mengodes.

A terceira meng¢ao a figura estd no art. 14 da LPI, aplicével as patentes de modelo de
utilidade, afirmando que o ato inventivo exigido pela lei para a prote¢ao por modelo de utilidade
deve ser aferido na perspectiva de um técnico no assunto. A participagao do técnico no assunto
no exame de patentes de modelo de utilidade parece adequada, uma vez que esse tipo de
protecdo tem finalidade utilitdria (BARBOSA, 2019, p. 67), ainda que de uso pratico nos termos
do art. 9* da LPI.

A quarta mencao esta no ja estudado paragrafo tnico do art. 104 da LPI, que exige que
o depositante de um pedido de registro de desenho industrial deva “representar clara e
suficientemente o objeto e suas variagdes, se houver, de modo a possibilitar sua reproducio por
técnico no assunto” muito embora a lei ndo o estabelega como parametro para o exame de
novidade e originalidade de desenhos industriais?®®,

A 1ultima mencdo ao técnico no assunto esta no inciso XI do art. 195 da Lei da
Propriedade Industrial, inserido no capitulo dos crimes de concorréncia desleal. O dispositivo
visa a reprimir a divulgagdo de segredos de negocio por agentes que tenham tido acesso ao
segredo em virtude de relagdo contratual ou empregaticia com o titular da informacao
privilegiada (DOMINGUES, 1984, p. 625).

Segundo narra o dispositivo, divulgar, explorar ou utilizar, sem autorizagao,
conhecimentos, informagdes ou dados confidenciais, utilizaveis na industria, comércio ou
prestagao de servigos constitui crime de concorréncia desleal. No entanto, ndo havera crime
(DOMINGUES, 1984, p. 626) em duas excec¢des: quando as informacdes supostamente

confidenciais sejam de conhecimento publico ou quando forem evidentes para um técnico no

286 Embora a figura de um unico legislador ndo exista num Estado como a Republica Federativa do Brasil, é
possivel investigar as ideias que nortearam o processo legislativo de aprovagdo da lei. Veja-se: Larenz (2019,
p. 463).

item 1.1, supra.

288 Cf. item 1.3.2.3, supra.

287
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assunto. Ou seja, o legislador incluiu um parametro especifico do direito de patentes para
solucionar questio referente aos crimes de concorréncia desleal?®’.

De toda forma, a permeagao do técnico no assunto por diferentes aspectos da Lei da
Propriedade Industrial parece mostrar uma intengdo legisladora (LARENZ, 2019, 1995, p. 463)
de ampliar a participacdo dessa figura no direito aplicado a propriedade industrial como um
todo. Identifica-se, assim, uma amplia¢do horizontal da participacdo do técnico no assunto;
chamada de horizontal porque extrapola uma figura aplicavel as patentes de invengdo para
outras formas de protec¢ao por propriedade industrial.

290 pode-se considerar esse movimento como

Embora essa ampliagdo possa ser criticada
uma sugestao ou motivacao para ampliar a participag@o do técnico no assunto dentro do préprio
sistema de patentes de invencgao.

De fato, ¢ possivel observar uma ampliag¢do vertical da participagdo do técnico no
assunto, pois ele passa a atuar como parametro de outros requisitos legais de patenteabilidade
além daqueles previstos expressamente no texto legal.2?! E possivel verificar nas Diretrizes de
Exame do INPI que o técnico no assunto participa (i) da formulagdo e reformulagdao do
problema técnico de um pedido ou de uma patente; (ii) da afericao de clareza, precisao e suporte

de reivindicagdes no relatério descritivo; (iii) da delimitagdo do estado da técnica relevante e

(iv) do exame de novidade, conforme organizado no Quadro abaixo:

Quadro 2 — Participagdo do técnico no assunto em requisitos legais de patenteabilidade além de atividade inventiva

e suficiéncia descritiva

289 Essa inclusdo causou estranheza em Denis Borges Barbosa: “A exclusdo ¢ alternativa: ou seja de livre acesso
aos concorrentes ou evidentes para um técnico no assunto. Mal fez a lei de incluir tal parametro, que foge
completamente ao sistema da concorréncia desleal, para o qual o contexto, e ndo um critério abstrato, ¢ sempre
aplicavel. Assim, para compatibilizar o dizer da lei com o querer do Direito, € preciso entender - um técnico no
assunto como pertinente a atividade econdmica posta em concorréncia. Assim, na hipdtese do pao italiano, o
técnico no assunto ndo serd o catedratico de panificacdo de uma escola culinaria de Siena ou Bolonha, mas o
forneiro médio do mercado pertinente. Nao se resguarda, na concorréncia desleal, o progresso técnico da
humanidade, mas simplesmente parametros de lealdade entre padeiros numa cidadezinha do Estado de
Tocantins.” (BARBOSA, 2015, t. 4, p. 379).

2% Como cada forma de protegdo por propriedade industrial possui uma finalidade no ordenamento juridico,

independentemente de ser valida ou ndo a sobreposi¢do de direitos, parece adequado defender que cada forma

de protegdo tenha seu respectivo pardmetro hipotético de aferi¢do mais adequado a sua finalidade. Veja-se,
nesse sentido, o item 1.3, supra.

Como regra geral, entende-se que a participagdo do técnico no assunto no sistema de patentes de invengao esta

ligada ao exame de atividade inventiva e de suficiéncia descritiva. Essa leitura nasce de uma interpretagao literal

ou gramatical dos artigos 13 e 24 da LPI, que mencionam a figura do técnico no assunto expressamente.
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Formulacao e
reformulag¢ao do
problema técnico
de um pedido ou
de uma patente

Clareza, precisio e
suporte no relatorio
descritivo

Delimitacio do
estado da técnica
relevante

Exame de
novidade

Reformular o
problema técnico
de um pedido de
patente ou de uma
patente (item 2.09

Identificar se
caracteristicas funcionais
de uma inveng¢ao podem
ser incluidas em uma
reivindicagao (itens 3.13,

Aferir se uma
divulgacdo pode ser
considerada como
parte do estado da
técnica (item 3.6 do

Conduzir anélise
legal do requisito
de novidade (item
4.3 do Bloco II)

do Bloco I) 3.93 ¢ 3.94 do Bloco ) Bloco 1)
Examinar se uma Aferir a clareza de uma Analisar se uma Avaliar a novidade
matéria € inerente a  reivindicagdo (item 3.36  divulgacdo do de reivindicacdes

um pedido de
patente ou a uma
patente (item 2.10
do Bloco I)

do Bloco I)

estado da técnica ¢
suficiente (item
3.13 do Bloco 1)

de produto
definidas por
caracteristicas ou
parametros de
desempenho (item
4.15 do Bloco II)

Interpretar o sentido de
reivindicagdes (item 3.37
do Bloco I)

Entender se a
exibi¢ao ou
demonstragao de
um produto
constitui divulgacao
pelo uso (item 3.27
do Bloco II)

Avaliar a novidade
de reivindicacoes
de produto
caracterizado pelo
processo de
fabricacdo (item
4.17 do Bloco 1)

Restringir reivindicacdes
impossiveis ou que
dependam de esforgo
indevido de
experimentacao (item
3.39 do Bloco I)

Identificar e superar
erros nos
documentos do
estado da técnica
(item 3.56 do Bloco
1)

Avaliar a novidade
de reivindicacdes
limitadas a valores
numéricos de
medidas (item
4.25 do Bloco 1)

Analisar a
patenteabilidade de
reivindicagdes que
definem a invengao por
meio do resultado a ser
atingido (item 3.52 do
Bloco I)

Determinar se método e
meios para medi¢ao de
parametros em
reivindicagoes devem
estar contidos no texto
das reivindicagoes (item
3.58 do Bloco I)

Identificar se a defini¢ao
de uma invencao por
referéncia a
caracteristicas
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Formulacgao e Clareza, precisao e Delimitacio do Exame de
reformulacao do suporte no relatorio estado da técnica novidade
problema técnico  descritivo relevante

de um pedido ou
de uma patente

relacionadas ao seu uso
atende ao requisito de
clareza (itens 3.62 ¢ 3.67
do Bloco I)
- Identificar se uma - -
reivindicagdo esta
fundamentada no
relatorio descritivo (item
3.88 do Bloco I)

Fonte: O autor.

Dessa forma, ¢ possivel verificar que ha uma ampliagdo vertical, promovida pelas
Diretrizes de Exame do INPI, no sentido de utilizar o técnico no assunto como parametro (i) da
formulacao e reformulagdo do problema técnico de um pedido ou de uma patente; (i1) da
afericdo de clareza, precisdo e suporte de reivindicagcdes no relatorio descritivo; (iii) da
delimitagdo do estado da técnica relevante e (iv) do exame de novidade.

Uma ressalva, contudo, é necessaria. E possivel questionar a legalidade da ampliagéo
promovida pelo INPI, ja que nao ha previsao legal que autorize a participagdo do técnico no
assunto no exame desses requisitos de patenteabilidade. De fato, sua participagdo parece
condicionar os requisitos a um critério ndo previsto em lei. No entanto, a interpretacao

sistematica do técnico no assunto justifica a ampliagdo promovida pelas Diretrizes do INPI.

2.1.2 Justificativa teleologica

Nas palavras de Larenz, o critério teleologico de interpretagdo se destina a identificar os
fins e as ideias fundamentais de determinada fonte normativa (LARENZ, 2019, 1995, p. 468),
aos fins objetivos do Direito, ndo estando limitados a consciéncia ou ndo do legislador sobre a
sua finalidade (LARENZ, 2019, p. 470). Essa identifica¢do se d4 por dois caminhos, a saber, a
analise das estruturas do Ambito material da fonte normativa, tais como dados faticos, bem como
principios ético-juridicos anteriores a regulag@o e dos quais as normas interpretadas retiram seu

fundamento de validade (LARENZ, 2019, p. 470).
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Como visto???

, 0 papel desempenhado pelo técnico no assunto no sistema de patentes
de inven¢do envolve (i) possibilitar a delimitacdo do escopo de protecdo, (ii) possibilitar a
capacitagdo da sociedade para incorporagdo e reproducdo da tecnologia e (iil) possibilitar a
diferenciagdo da invencao ao estado da técnica.

Esses s@o os papéis do técnico no assunto no sistema de patentes de invengdo e tais
funcdes independem da regulamentacdo promovida pela LPI. Independentemente de previsao
legal expressa ou de regulamentagdo infralegal, o técnico no assunto participard como
instrumento na defini¢do de quais tecnologias atendem a finalidade da prote¢do por patente
(BARBOSA, 2019, p. 66). Considerando sua natureza utilitaria, as patentes de inven¢do devem
ser examinadas por um profissional de conhecimentos técnicos medianos.

Em primeiro lugar, a fungdo de possibilitar a delimitacdo do escopo de protecdo esta
relacionada com a condigdo de clareza, precisdo e suporte no relatorio descritivo prevista no
art. 25 da Lei da Propriedade Industrial. Em segundo lugar, a fungdo de possibilitar a
capacitacdo da sociedade estd conectada a formulagdo do problema técnico e a suficiéncia
descritiva. Em terceiro, a fun¢do de possibilitar a diferenciacdo da invengao ao estado da técnica
esta relacionada a delimitacao do estado da técnica relevante, a novidade, a atividade inventiva,
a unidade de invencao e a aplicacdo industrial.

Dessa forma, observa-se que tais requisitos legais de patenteabilidade devem ser lidos a
luz do técnico no assunto, independentemente de previsao legal especifica. A fungdo que o
técnico no assunto desempenha no sistema de patentes de inven¢do complementa a Lei da
Propriedade Industrial e supre situacdes que o legislador ndo tinha consciéncia da necessidade

de participagdo do técnico no assunto.

2.2 O exame dos requisitos legais a luz do técnico no assunto

Conforme enderecado no item anterior, as Diretrizes de Exame do INPI reproduziram a
exigéncia prevista na LPI de que o técnico no assunto participe no exame de atividade inventiva
e de suficiéncia descritiva. Da mesma forma, ampliaram essa participagao para outros requisitos
legais de patenteabilidade. Ainda que ndo houvesse tal ampliagdo, uma interpretacao
teleoldgica justificaria a leitura de todos os requisitos de patenteabilidade a luz do técnico no

assunto.

22 Jtem 1.3, supra.
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Por conta desse carater amplo, € necessario conduzir uma releitura dos requisitos legais
para a concessdo de patentes de invengdo a luz do técnico no assunto. A presente secao,
portanto, dedica-se ao estudo da relacao entre o direito posto e a figura do técnico no assunto.
A secdo esta dividida em duas subsecdes principais: as condigdes de um pedido de patente (item

2.2.1) e os requisitos de novidade e aplicagdo industrial (item 2.2.2)>%3.

2.2.1 As condicGes de um pedido de patente

O titulo referente as patentes na Lei da Propriedade Industrial dedicou uma secdo para
as chamadas condi¢des de um pedido de patente®**. Inseridas em uma se¢do da lei distinta dos
requisitos técnicos de patenteabilidade, o legislador parece ter desejado estabelecer alguma
diferenca entre elas e os requisitos de patenteabilidade.

De fato, os requisitos de patenteabilidade consubstanciam exigéncias de natureza
técnica (ou de fundo) para a concessao de patentes de invengdao (LABRUNIE, 2006, p. 59). Sao
exigéncias estruturais do sistema para que uma invengao possa receber a protecao legal por
patente. No sistema de patentes contemporaneo, os requisitos técnicos sdo novidade, atividade
inventiva e aplicagdo industrial, e tais requisitos foram incorporados pela Lei da Propriedade
Industrial brasileira no seu art. 8° (INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS
JURIDICOS E TECNICOS, 2013, p. 24).

Por sua vez, as condi¢des de um pedido de patente ndo veiculam exigéncias de natureza
estrutural do sistema de patentes de invengdo. Nao ha, por exemplo, qualquer impeditivo
técnico para que uma patente seja concedida sem um relatério descritivo que descreva
suficientemente a matéria reivindicada para que um técnico no assunto possa reproduzi-la®®>.
Ha um impeditivo legal (LABRUNIE, 2006, p. §83).

Na pratica, contudo, a consequéncia do ndo atendimento aos requisitos de
patenteabilidade ou as condi¢des de um pedido de patente é a mesma?%°. Esta-se diante de

elementos relacionados ao plano de validade (AZEVEDO, 2014, p. 41), de modo que o nao

293 Como mencionado, a importancia do técnico no assunto no exame de atividade inventiva é tamanha que
mereceu uma se¢do propria no presente estudo, cf. item 2.3.

294 «Além dos requisitos de patenteabilidade — novidade, aplicagdo industrial € atividade inventiva ou ato inventivo
-, hé algumas condigdes para o pedido de patente ser deferido, previstas nos artigos 22 a 29 da Lei n® 9.279/96.”
(DI BLASI, 2005, p. 268).

295 “podera haver invento, sem suficiéncia descritiva; ndo poderd, porém, haver patente.” (BARBOSA, 2019. t. 2,
p. 1156-1157).

2% O presente estudo seguird a diferenciagdo usada pela Lei da Propriedade Industrial apenas por preciosismo,
estando ciente de que condi¢do ou requisito sdo intercambidveis nessa situagao.
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cumprimento desses requisitos implica o indeferimento do pedido ou a nulidade da patente
(BARBOSA, 2019, t. 2, p. 1156-1157).

As condi¢des de um pedido de patente sdo exigéncias estabelecidas por forca legal para
que um pedido de patente adote uma forma previamente convencionada. Cita-se, por exemplo,
como condi¢des de um pedido a unidade de invencdo, estabelecida no art. 22 da LPI, a
suficiéncia descritiva, estabelecida no art. 24, e a clareza e precisdo das reivindicagoes,
estabelecidas no art. 25.

Tais condicoes ou requisitos legais para o deferimento de um pedido de patente parecem

estar interligados a contribui¢do do inventor a sociedade?’

. Pode-se inferir, assim, que seu
objetivo € conferir instrumentos para que a sociedade possa compreender quais tecnologias nao
podera explorar sem autoriza¢do durante a vigéncia da patente (CARVALHO, 2009b, p. 102)
e possa coloca-la em pratica sem necessidade de autorizagdo apds o prazo de vigéncia.

As condi¢des de um pedido de patente em que a participagdo do técnico no assunto &
necessaria podem ser divididas em dois grupos. O primeiro esta relacionado ao relatorio
descritivo de um pedido de patente. Nele deve ser formulado o problema técnico resolvido pela
tecnologia (item 2.2.1.1), que podera ser reformulado durante o processo administrativo (item
2.2.1.2), bem como devera ser descrita a solucdo técnica para que um técnico no assunto possa
reproduzi-la (item 2.2.1.3).

O segundo grupo, a seu turno, relaciona-se com as reivindicagdes de um pedido de
patente. As reivindicagdes devem ser claras, precisas, com suporte no relatorio descritivo (item
2.2.1.4), bem como devem estar relacionadas a uma unica invengdo ou grupo de invengdes

ligadas por um Unico conceito inventivo (item 2.2.1.5).

2.2.1.1 Formulagdo do problema e da solugdo técnicos

A exigéncia de formulagdo de um problema e solugcdo técnicos decorre da
regulamentagdo promovida pelas Diretrizes do INPI, especialmente no Bloco I, que discorre
sobre o contetdo de um pedido de patente, e pela Instru¢do Normativa n°® 30/2013, que trata de
especificagdes de um pedido de patente. Como pressuposto para a protecdo por patente, uma

tecnologia deve ser uma solugdo técnica para um problema técnico (BARBOSA, 2019, t. 2, p.

297 “Conquanto seja social e juridicamente indispensavel a suficiéncia descritiva, e nula a patente que ndo satisfaga
tal condig@o, descrever o invento de maneira clara e eficaz ¢ um requisito legal de obtengdo do titulo de protegao,
mas nao um pressuposto técnico.” (BARBOSA, 2019, t. 2, p. 1157).
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1111). Vé-se que a exigéncia especifica de que tal problema e solugdo sejam descritos no
relatorio descritivo de um pedido ou patente consta de ato normativo infralegal.

Tais atos normativos infralegais podem extrair seu fundamento de validade dos artigos
19 e 20 da LPI, que estabelecem os requisitos formais de um pedido (INSTITUTO
DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURIDICOS E TECNICOS, 2013, p. 59), tais
como: requerimento, relatorio descritivo, reivindicagdes, desenhos, resumo e comprovante de
pagamento da retribuicao relativa ao dep6sito do pedido.

Preliminarmente, € preciso esclarecer que os artigos 19 e 20 nao estao inseridos na se¢ao
referente as condigdes de um pedido. De fato, tais artigos estdo localizados na Sec¢do I, que foi
nomeada “Do Deposito do Pedido”. As condicdes, por sua vez, estdo localizadas na Sec¢do II,
nomeada “Condigdes do Pedido”. O artigo 19 estabelece os requisitos formais de um pedido de
patente, sem os quais um pedido sequer sera admitido pelo INPI para processamento
administrativo (DOMINGUES, 1984, p. 87).

Como estabelecido no art. 20 da LPI, um pedido de patente que ndo seja aprovado no
exame formal preliminar dos requisitos do artigo 192%® ndo sera protocolizado, salvo na hipotese
contida no artigo subsequente, em que o INPI admite o depdsito de pedido de patente que
contiver tdo somente “dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor” e que serd
complementado no prazo de 30 dias sob pena de seu arquivamento (DI BLASI, 2005, p. 264-
265). A consequéncia do ndo atendimento aos requisitos formais, portanto, ¢ a nao
protocolizagdo do requerimento feito pelo depositante.

Os requisitos do artigo 19, nesse sentido, esclarecem a forma que um pedido de patente
deve adotar para que possa tramitar regularmente perante o INPI?*. Conforme o inciso II, um
dos requisitos ¢ que um pedido de patente deve ter um relatorio descritivo. Por ser um
dispositivo que tdo somente lista os requisitos de natureza formal, o art. 19 ndo explica o que
esse relatorio deve descrever.

O préprio caput do dispositivo esclarece que o INPI estabelecera as condi¢des de cada

um dos requisitos formais listados nos incisos. Nesse espirito, o Bloco I das Diretrizes de Exame

298 «“Segundo este artigo, ao ser apresentado ao Inpi, o pedido de patente ¢ submetido a um exame preliminar em
que se verificam apenas os aspectos formais do pedido, isto é, se todos os itens mencionados no artigo anterior
integram o pedido. Caso esteja devidamente instruido, o pedido ¢é protocolizado e a data de sua apresentagdo
vale, entdo, como sua data de deposito.” (INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURIDICOS
E TECNICOS, 2013, p. 61).

2% Tal como ocorre com as condi¢des de pedidos de patente, ndo ha impeditivo técnico-sistematico para a
concessdo de patentes sem a forma prescrita no artigo 19, de modo que parece adequado dar aos requisitos
formais o mesmo tratamento dado as condi¢des de pedidos de patente contidas na Secdo II do Capitulo III do
Titulo I da Lei da Propriedade Industrial. Uma ressalva faz-se as reivindicagdes que, nas palavras de Gama
Cerqueira, sao entendidas como a alma da patente. Veja-se: Cerqueira (2010, v. 2, p. 128).
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de Pedidos de Patente listou os elementos que devem estar contidos em um relatdrio descritivo
para que atenda ao disposto na LPI. No Capitulo II do Bloco I, a Autarquia lista, dentre outros,
a indicagdo do a indica¢do do problema técnico resolvido pela invengao300-301,302,303,

Um dos elementos exigidos pelo INPI no modo de apresentacdo de relatérios descritivos
¢ que revelem “a inven¢do, tal como reivindicada, de modo que o problema técnico e sua
solugdo possam ser entendidos, e estabelecer quaisquer efeitos vantajosos da invengdo em
relacdo ao estado da técnica relevante”. Isto ¢, um pedido de patente deve explicar o problema
técnico e sua solugdo, de modo que possam ser entendidos.

No entanto, a redacdo do texto normativo acabou por omitir na perspectiva de quem o
problema e a solu¢do devem ser entendidos. Como forma de suplantar essa falta de indicagao,
entende-se que a perspectiva a ser adotada deve ser a do técnico no assunto.

Naturalmente, ndo se espera que um documento de natureza técnica tal como uma
patente seja entendido por um advogado ou magistrado. O problema e a solugdo técnicos serdo
lidos pelo especialista técnico na matéria em discussao, que deverao se colocar na perspectiva
do técnico no assunto, o profissional de conhecimento técnico mediano, para averiguar se o
problema e a solug@o podem ser entendidos.

A partir dessa leitura, portanto, pode-se inferir que as Diretrizes do INPI exigem que o
problema técnico de um pedido e a solug¢do proposta pelo inventor sejam redigidos de maneira
que possam ser compreendidos na perspectiva de um profissional com conhecimentos técnicos

médios na area da patente, ou seja, por um técnico no assunto.

300 O INPI também exige que o relatdrio descritivo: (i) atenda ao modo de apresentacio especifico descrito no item
2.01 das Diretrizes; (ii) inclua o estado da técnica pertinente & invengdo; (iii) descreva o problema técnico
resolvido e a solugdo técnica proposta; (iv) indique, de modo explicito, a forma de exploracdo industrial da
invengdo; (v) descreva a invengdo de maneira suficientemente clara e precisa para um técnico no assunto; (vi)
indique os sinais de referéncia utilizados nos desenhos; (vii) utilize termos reconhecidos na técnica.

301 Em situagdes especificas a depender da matéria reivindicada, o relatério descritivo devera, de igual maneira,
(viii) representar sequéncias de nucleotideos e/ou de aminoacidos e (ix) especificar os valores fisicos e unidades
de medida na caracterizagdo de materiais. No mesmo sentido de garantir a compreensdo da matéria por um
técnico no assunto, as Diretrizes vedam que o relatorio descritivo faca uso de (x) declaragdes genéricas ou
termos vagos e imprecisos e (xi) nomes proprios, marcas registradas, nomes comerciais ou palavras similares

302 De igual maneira, a Instrugdo Normativa n° 30/2013 lista especificagdes que o relatorio descritivo de uma
patente deve conter, quais sejam: (xii) ser iniciado pelo titulo; (xiii) referir-se a uma Unica invengao ou grupo
de invengdes interrelacionadas sob um unico conceito inventivo; (xiv) precisar o setor técnico a que se refere a
invengdo; (xv) descrever o estado da técnica ¢ destacar os problemas técnicos existentes; (xvi) definir os
objetivos da invengdo e descrever a solugdo proposta de forma clara, concisa e precisa, bem como suas
vantagens; (xvii) ressaltar a novidade e o efeito técnico alcangado; (xviii) relacionar as figuras apresentadas nos
desenhos; (xix) descrever a inveng@o de forma consistente, precisa, clara e suficiente para que um técnico no
assunto possa realiza-la; (xx) ressaltar a melhor forma de execug@o da invengdo, quando houver; (xxi) indicar
a utilizagfo industrial da inven¢@o de maneira explicita quando ndo for evidente; e (xxii) ser apresentado na
ordem dos itens anteriores.

303 No ponto, vejam-se os comentarios de Domingues (2009, p. 95-96, 104-105).
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2.2.1.2 Reformulagao ou substituicdo do problema técnico durante o processo administrativo

de concessio e emendas ao relatorio descritivo

O filtro abstrato do técnico no assunto também esta envolvido na reformulag¢ao do
problema técnico de pedidos de patente. Como se viu, um pedido de patente de invencao deve
descrever o problema técnico a ser solucionado e ele deve ser entendido por um técnico no
assunto para que o relatorio descritivo atenda ao modo de apresentacao exigido pelo texto
regulamentar. Contudo, as Diretrizes do INPI sinalizam que € possivel reformular o problema
técnico durante o curso do processo administrativo.

E o que dispde o item 2.09 do Bloco I das Diretrizes do INPI, que permite a
reformulacao e/ou substituicdo do problema técnico quando sejam identificados “documentos
pertencentes ao estado da técnica [...] durante a busca ou apresentados em subsidios ao exame”.
Se no curso do processo administrativo, o examinador responsavel pelo pedido de patente vier
a ter conhecimento de anterioridades, ¢ possivel que o problema técnico indicado pelo
depositante no relatorio descritivo seja reformulado. Para tanto, basta que o examinador tenha
conhecimento dos documentos, independentemente se por sua propria iniciativa nas buscas de
anterioridade ou por intermédio de subsidios de terceiros*.

Para que o problema técnico seja reformulado e/ou substituido no curso do processo
administrativo, 0 mesmo item das Diretrizes exige que sejam atendidos dois requisitos, a saber
(1) a reformulacdo e/ou substituicdo deve ser deduzivel por um técnico no assunto e (ii) a
reformulacdo e/ou substituicdo deve ser inerente & matéria inicialmente revelada pelo relatério
descritivo.

Por um lado, o examinador de patentes, colocando-se na perspectiva de um profissional
com conhecimento técnico mediano, deve ser capaz de deduzir a modificacdo do problema
técnico a partir dos documentos do estado da técnica que foram identificados.

A matéria ser “deduzivel para um técnico no assunto” faz referéncia ao raciocinio ou
método dedutivo, que infere de uma conclusao a partir de premissas verdadeiras (ARANHA;

MARTINS, 2005, p. 158). Com a escolha da palavra “dedutivel”, as Diretrizes pretendem que

304 «Q art. 31 disciplina que o exame do pedido de patente podera ser instruido por terceiros interessados através
de documentos e informagdes que ajudardo na analise técnica do referido pedido. Compreende-se por instrugao
a apresentacdo de qualquer documento sobre técnica anterior que o terceiro interessado julgue ser relevante para
subsidiar o exame” (DI BLASI, 2005, p. 272).
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um técnico no assunto seja capaz de deduzir a reformulag¢ao do problema técnico a partir de um
raciocinio 1ogico, utilizando premissas verdadeiras3?>.
O Quadro exemplificativa e hipotética abaixo utiliza 0 método dedutivo mediante a

aplicagdo de um silogismo®*®, para uma tecnologia da area de dleo e gas:

Quadro 3 — Exemplo de raciocinio dedutivo aplicado a reformulag@o do problema técnico de um pedido de patente

ou patente

Etapa do método Formulac¢io da premissa

Premissa verdadeira 1 Se o problema técnico descrito em um pedido
de patente para tecnologia de transporte
pneumatico de residuos de perfuragdo de
pocos de petroleo € o despejo do residuo no
mar, o estado da técnica ndo deve revelar

solugdes a esse problema.

Premissa verdadeira 2 Um novo documento identificado durante o
exame revela uma forma de perfuracao sem
despejo dos residuos no mar. O documento
mostra que os residuos podem ser
acondicionados em uma  cagamba
posicionada em uma embarcagdo, esta que
sera levada até a costa, onde a cagamba sera
descarregada e o material despejado de outra

forma.

Conclusao O problema técnico resolvido ndo deve ser o
despejo de residuo no mar, mas a ineficiéncia

da solucdo oferecida pelo estado da técnica.

Fonte: O autor.

305 «“As proposi¢des sdo verdadeiras ou falsas conforme correspondem ou nio aos fatos do mundo.” (ARANHA;
MARTINS, 2005, p. 159).

306 «“A5 oito regras do silogismo. 1. O silogismo s6 deve ter trés termos (o maior, o menor e o médio). 2. De duas
premissas negativas nada resulta. 3. De duas premissas particulares nada resulta. 4. O termo médio nunca entra
na conclusdo. 5. O termo médio deve ser pelo menos uma vez total. 6. Nenhum termo pode ser total na conclusédo
sem ser total nas premissas. 7. De duas premissas afirmativas ndo se conclui uma negativa. 8. A conclusdo
segue sempre a premissa mais fraca (se nas premissas uma delas for negativa, a conclusdo deve ser negativa; se
uma for particular, a conclusdo deve ser particular.” (ARANHA; MARTINS, 2005, p. 157).
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Caso o especialista na area técnica do pedido ou patente, colocando-se na perspectiva
de um técnico no assunto, nao seja capaz de deduzir a reformulacdo e/ou substituicdo do
problema técnico a partir da identificacdo de premissas verdadeiras, ela ndo pode ser exigida
pelo INPI ou promovida voluntariamente pelo depositante do pedido.

Por outro lado, a modificagdio do problema técnico deve ser inerente a matéria
inicialmente revelada no pedido de patente. Nos termos do item 2.20 do Bloco I das Diretrizes,
a matéria revelada compreende “toda a matéria que consta do pedido de patente como um todo:
relatorio descritivo, reivindicagdes, resumo e desenhos (se houver)”. A ineréncia da
reformulagdo e/ou substituicdo do problema técnico implica que ela ndo estd expressamente
indicada no pedido de patente como um todo, mas ¢ possivel de ser inferida.

O parametro para aferi¢do da ineréncia da modificagdo do problema técnico a matéria
incialmente revelada ¢ também o técnico no assunto, figura que ¢ igualmente utilizada como
filtro de outras relagdes de ineréncia no sistema de patentes de invengdo3?’.

Especificamente, o item 2.10 do Bloco I das Diretrizes do INPI explica que o termo
“inerente” significa que a reformulagao e/ou substitui¢ao do problema técnico deve ser implicita
a matéria inicialmente revelada no pedido de patente e deve ser reconhecida por um técnico no
assunto. No entanto, a relacdo de ineréncia nao permite possibilidades, hipoteses ou
especula¢oes: um técnico no assunto, a data relevante do pedido ou da patente, deve ter certeza
de que o conhecimento ndo explicito ¢ implicito no pedido de patente ou no estado da técnica
308

Uma questdo que exsurge da possibilidade de reformulagcdo e/ou substitui¢do do
problema técnico ¢ a da realizacao de emendas no relatorio descritivo de um pedido de patente.
Caso seja identificada uma anterioridade durante o processo administrativo, o problema técnico
a ser resolvido podera ser modificado. Independentemente de ser exigida pelo INPI ou
promovida voluntariamente pelo depositante, tal modificagdo deve se dar por meio de uma
emenda ao relatdrio descritivo do pedido.

De maneira geral, as Diretrizes admitem a realizacdo de emendas ao relatorio descritivo

de um pedido de patente. No item 2.21, o INPI estabelece que emendas que visarem “a uma

307 Cf. itens 2.2.1.2,2.2.12 € 2.2.2.2.

3% Como dito acima, a relagdo de ineréncia implica que ndo ha qualquer davida, por um profissional hipotético
médio, de que o documento revela um conhecimento, ainda que nao esteja explicitamente escrito. Deve-se
ressaltar que a relagdo de ineréncia ndo permite que haja possibilidade, hipoteses ou especulagdes; um técnico
no assunto, a data relevante do pedido ou da patente, deve ter certeza de que o conhecimento nao explicito €
revelado pelo estado da técnica.
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melhor descricdo do estado da técnica, bem como eliminacdo de incoeréncias no texto”,
poderao ser promovidas a qualquer tempo. Por outro lado, o item 2.20 aponta que as emendas
“para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente” poderdo ser realizadas até o
requerimento de exame.

Contudo, as Diretrizes vedam as emendas que venham a ampliar a matéria originalmente
depositada, nos termos do item 2.22, sob pena de indeferimento do pedido. A verificagdo da
ampliacdo da matéria se da a partir da matéria inicialmente revelada no pedido, isto €, se
determinada emenda ndo constava no pedido originalmente depositado, havera adicdo de
matéria.

Ocorre que, como visto, a aferi¢do da matéria inicialmente revelada pode se dar de duas
formas. Primeiramente, pode estar expressa ou explicita nos elementos de um pedido de patente.
Em segundo lugar, pode ser implicita ou inerente aos conhecimentos de um técnico no assunto
ainda que ndo esteja explicita no material como depositado.

Dessa forma, a participacdo do técnico no assunto se torna particularmente sensivel,
uma vez que serd a partir dessa figura que podera ser examinado se uma emenda, por exemplo,
de reformulacdo do problema técnico, ¢ inerente & matéria inicialmente revelada. A
consequéncia para o depositante do pedido ¢ gravissima e podera levar ao indeferimento do

pedido por adi¢ao de matéria.

2.2.1.3 Suficiéncia descritiva

Uma segunda condi¢do de um pedido de patente em que a figura do técnico no assunto
participa ativamente € a da suficiéncia descritiva. Conforme narra o art. 24 da LPI, o relatério
descritivo deve “descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua
realizagdo por técnico no assunto”.

Uma interpretacao literal do artigo 24 da LPI permite entender que o filtro de aferi¢ao
da suficiéncia da descri¢do de uma tecnologia é o técnico no assunto®®. Isso significa que o
examinador de patentes de invencdo e o perito judicial, especialistas na area da tecnologia,
devem se colocar na perspectiva de um profissional de conhecimentos técnicos medianos para
analisar se um relatorio estd suficientemente descrito, de modo que esse profissional de

conhecimentos técnicos medianos possa reproduzir a invengao.

399 Ainda que assim ndo fosse, a interpretagio teleologico-sistematica dessa figura lhe seria igualmente aplicavel,
uma vez que a ele incumbe a tarefa de compreender o contetido revelado por um pedido ou uma patente.



133

A condig¢ao de suficiéncia descritiva tem como fungao contribuir para o aprendizado de

310

interessados na tecnologia®'® e garantir que a sociedade possa incorporar a soluc¢do técnica

311

descrita em suas técnicas’'', além de ser uma manifestacao da troca entre o inventor ¢ o Estado

(ROGERIO, 2021, p. 1), que o obriga a relatar seu invento’!2. O pardmetro que averiguara se
um relatorio cumpre tais fungdes € o técnico no assunto’!,

A exigéncia de descrigdo suficiente parece estar relacionada com um interesse de
instrumentalizar e capacitar a sociedade para se beneficiarem do conhecimento tecnoldgico
produzido sem necessidade de recorrer ao inventor. Nao se trata propriamente de uma

necessidade técnica3!4

, mas de uma vontade politica de busca por autonomia tecnolédgica.

Nao parece exagero refor¢ar que a suficiéncia da descricdo incide sobre o relatorio
descritivo de um pedido ou de uma patente, que serd qualificado como suficiente ou ndo. Diz-
se que um relatorio esta suficientemente descrito quando possuir duas caracteristicas: descrever
“clara e suficientemente o objeto” e “possibilitar sua [do objeto] realizagdo por um técnico no
assunto”, bem como quando possuir uma caracteristica eventual, isto €, “indicar [...] a melhor
forma de execugao”.

Embora o requisito seja valioso para o funcionamento do sistema de patentes, ndo esta
claro, no artigo 24 da LPI, qual deve ser o contetdo de um relatério descritivo para que atenda

a exigéncia de descri¢ao suficiente. Tampouco esté claro qual deve ser a participag¢do do técnico

no assunto no exame da suficiéncia descritiva, pois a lei se limita a estabelecer que o relatorio

310 “A descrigdo deve, de qualquer maneira, € de um modo geral, constituir uma forma de aprendizado, e portanto
deve conter todos os elementos necessarios para que os aprendizes em potencial possam aprender. Ocultar
algum desses elementos ¢ uma falta grave, ¢ pode levar a invalidagdo da patente.” (CARVALHO, 2009b, p.
103).

311 <A descricdo do invento constante do relatorio contido no pedido de patente é indispensavel e essencial a
eficiéncia do sistema de patentes, pois sdo as informagdes ali contidas que tornam possivel a repeti¢do da
invengdo por terceiros, a criagdo de novas invengdes e aperfeigoamentos, o desenvolvimento de solugdes
alternativas e a elevagdo do nivel do conhecimento tecnologico, porque as informagdes constantes da descri¢ao
ficam depositadas a disposi¢do publica. A par disso, uma vez extinto o privilégio, a sociedade pode usufruir
livremente, sem Onus ou restrigdes legais, o conhecimento contido na patente e descrito no relatorio.”
(DOMINGUES, 2009, p. 113).

312 “Todo aquele que requer uma patente deve expor seu invento de forma que ele possa ser integralmente
reproduzido ao fim do prazo da patente pela sociedade em geral, sem dificuldades irrazoaveis. Numa expressao
inglesa de uso geral, ¢ o requisito do enablement: a descricdo deve apoderar a sociedade para reproduzir a
invengdo.” (BARBOSA; BARBOSA, 2018, v.1, p. 364).

313" A relacdio entre suficiéncia descritiva e o técnico no assunto parece tomar contornos simbidticos.
Historicamente, como visto na se¢do 2.2.2, a primeira apari¢do do técnico no assunto como um filtro de aferi¢do
de requisitos de patenteabilidade foi justamente com a suficiéncia descritiva. Superada a exigéncia de
contratacdo e treinamento de aprendizes ainda na Inglaterra dos Oitocentos, a troca entre o inventor e o Estado
se da mediante a revelacdo da tecnologia de forma que uma pessoa competente na matéria possa reproduzi-la.
O direito brasileiro, influenciado pela jurisprudéncia e pelas leis anglo-saxonicas, deu valor normativo a
exigéncia pela primeira vez no artigo 3° da Lei n° 3.129/1882. Nesse sentido, veja-se: Barbosa (2011).

314 Como dito no item 3.2.1, supra.
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deve possibilitar a realiza¢ao da invengao pelo filtro hipotético. Como exemplo dessa incerteza

quanto a descri¢do exigida pela lei, Di Blasi (2005, p. 269) exemplifica que:

Para se ter uma nogao do grau de detalhamento da descricdo de um pedido, no caso
de um componente de um automoével — especificamente, sua injegdo eletronica -, ndo
¢ necessario um relatério preciso sobre todos os aspectos do objeto, e sim sobre todos
aqueles aspectos considerados essenciais, relacionados com a defini¢do da invengao
nas reivindicagdes. De qualquer forma, é aconselhavel o maior nimero de detalhes
possivel da realiza¢do da inveng@o no relatério, para que este possa fundamentar o
respectivo quadro reivindicatorio, quando for interpretado.

Ora, o grau de detalhamento exigido no relatério deve ser aquele que permita que o
examinador ou perito, especialistas na tecnologia em questao verifiquem se um profissional de

315 geria capaz de reproduzir a inveng¢do. Exigir a descri¢do da

conhecimento técnico mediano
injecdo eletronica ou ndo depende do parametro profissional de conhecimento técnico mediano,
mas nao hé no art. 24 da LPI qualquer direcionamento quanto a isso.

O encargo de especificar o grau de detalhamento do relatorio descritivo ficou a cargo
do INPI que, no Bloco I de suas Diretrizes de Exame, elencou os elementos que devem estar
descritos para que um pedido ou patente atenda ao disposto na LPI. A Autarquia também
explicou como deve ser realizado a aferi¢ao de suficiéncia descritiva na perspectiva da figura
do técnico no assunto.

A primeira mengao a suficiéncia da descricdo de um relatdrio estd no item 2.01 do Bloco
I das Diretrizes do INPI, que estabelece o modo de apresentagdo de relatorios descritivos. Em
um dos subitens, as Diretrizes ressaltam que o relatorio deve “descrever a invencao de forma
consistente, precisa, clara e suficiente, de maneira que um técnico no assunto possa realiza-la”.
A norma acaba por apenas reproduzir o texto legal sem explicar o significado dos termos nela
presentes e parece adotar carater meramente introdutorio.

Para além do item introdutorio, as Diretrizes dedicam uma se¢do a condi¢ao de
suficiéncia descritiva. No item 2.13, o INPI aprofundou o significado do requisito e estabeleceu
que o relatdrio descritivo deve conter “condigdes suficientes que garantam a concretizacao da
invengdo reivindicada.” O texto normativo indica que a suficiéncia da descricdo esta na

presenca de condigdes suficientes para a implementagdo da tecnologia, o que ainda carrega

315 “Nio se exige, porém, que a descri¢do ponha a invengio ao alcance de qualquer pessoa, bastando que por meio
dela as pessoas entendidas no assunto possam realiza-la sem recorrer a outros meios” (CERQUEIRA, 2010, v.
2, p. 125). No mesmo sentido: “Nao se exigue que a revelagdo apodere “qualquer um do povo” a produzir ferro
gusa; exige-se que um engenheiro metalirgico, informado e ciente do estado da técnica, possa implementar o
invento sem maiores esforgos e testes.” (BARBOSA; BARBOSA, 2018, v. 1, p. 367).
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sentido abstrato, uma vez que € preciso estabelecer qual € o sujeito que averiguara a presenga
de tais condigoes.

Deve-se dar especial atengdao ao item 2.14 que, pela primeira vez nas Diretrizes de
Exame do INPI, traz uma definigdo sobre a figura do técnico no assunto. Segundo o item, sua
defini¢do ¢ abrangente e significa “aquele com conhecimento mediano da técnica em questdo a
época do depdsito do pedido, com nivel técnico cientifico, e/ou aquele com conhecimento
pratico operacional do objeto™3'6.

O carater mediano ou a ordinariedade (com o perddo do leitor pelo neologismo) do
conhecimento desse profissional reside em ter a sua disposi¢do os meios € a capacidade para
realizar trabalhos e experimentos, ambos qualificados como rotineiros e usuais ao campo
técnico da patente. Além disso, o técnico no assunto pode ser construido como um grupo de
pessoas, por exemplo, uma equipe de produgdo ou de pesquisa.

Para que um técnico no assunto possa reproduzir a invengdo, diz o item 2.15 que o
relatorio deve atender a dois requisitos. O primeiro determina que esse profissional de
conhecimento médio deve ser capaz de colocar a invengdo em pratica sem experimentagao
indevida3!’.

O segundo exige que o técnico no assunto seja capaz de entender a contribuicdo da
invengdo ao estado da técnica. Além de ser necessario realizar o invento com experimentos
usuais e rotineiros, um técnico no assunto deve ser capaz de compreender qual a contribui¢cdo
da invengdo para o estado da técnica, sob pena de sua insuficiéncia descritiva.

Por fim, o item 2.16 do Bloco I das Diretrizes discorre sobre a revelagdo da melhor
forma de implementacdo da invengdo, conhecido pelos versados no sistema de patentes de
invengdo como best mode. O item ressalta que a revelagao da melhor forma de implementagao
da tecnologia ndo ¢ determinante para o atendimento a suficiéncia descritiva. De fato, parece
melhor compreendé-lo como uma “exigéncia graciosa” ou de boa-f¢ do ordenamento

juridico®'®,

316 Como ja amplamente discutido na se¢iio 2.4 a respeito da sua capacidade hipotética, o parAmetro abstrato do
técnico no assunto representa um profissional com conhecimento mediano da area da tecnologia discutida. Esse
conhecimento pode se manifestar tanto pela sua formagdo académica quanto pela sua experiéncia profissional
pratica.

317 A questdo da experimentagdo indevida j4 foi analisada no item 2.4, supra, do presente trabalho, de forma que
se reproduz aqui a conclusdo essencial no sentido de que esse termo também carece de determinacdo precisa.
Embora o INPI explique que experimentagdo indevida equivale a experimentacdo adicional, esse
esclarecimento pouco ajuda e € quase tautoldgico.

318 “Mas a inclusdo do requisito do best mode no direito brasileiro faz claro que, além desse fato, ha que se agir
com boa fé em tudo aqui que disser respeito ao apoderamento. O dever daquele que requer patente é dispor-se
a— clara e honestamente — dotar a comunidade dos meios reais de inovar. E ocultar as razdes de escolha de uma
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2.2.1.4 Suporte no relatdrio descritivo, clareza e precisdo das reivindicagdes

Ainda que sem expressa previsao legal, o pardmetro do técnico no assunto ¢ igualmente
utilizado pelas Diretrizes do INPI para a averiguacdo da clareza e da precisdo das
reivindica¢des. Ainda que assim ndo o fosse, a fungdo do técnico no assunto de diferenciar a
tecnologia reivindicada do estado da técnica também legitimaria a sua atuacao como filtro de
aplicagdo do art. 25 da LPI.

Esse entendimento ¢ compartilhado pela Suprema Corte dos Estados Unidos que, ao

julgar o caso Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.>"’

, afirmou que a perspectiva do técnico
no assunto é central para a decisdo sobre precisio de uma reivindicagio (PEDRAZA-FARINA;
WHALEN, 2022, p. 26).

O artigo 25 da LPI estabelece que as reivindicagdes de uma patente devem atender a
trés requisitos, quais sejam: devem estar fundamentadas no relatdrio descritivo, devem
caracterizar as particularidades do pedido e devem definir, de modo claro e preciso, a matéria
reivindicada®?’. Essa exigéncia é necessaria, uma vez que sdo as reivindicagdes que determinam
a extensdo da protecdo da patente; em um exemplo frequentemente usado pelos mais versados
no sistema de patentes de invengao, sao as reivindicacdes que estabelecem os limites do titulo
de propriedade de um terreno (BURK; LEMLEY, 2009, p. 1744)32!,

Vale ressaltar que, embora os fatos subjacentes sejam técnicos, € o intérprete juridico
que ditara a extensdo do direito conferido ao titular da patente3?2. O problema, contudo, esta no
fato de que ndo se exige que o intérprete juridico tenha conhecimento da matéria técnica em
discussao.

Cabe fazer breve alusdo ao julgado Markman v. Westview Instruments, Inc.’® da

Suprema Corte dos Estados Unidos, que distribuiu ao juizo a tarefa de interpretacao da patente,

solugdo técnica entre as varias disponiveis do publico ¢ uma violagao desse dever geral de boa f¢” (BARBOSA,
2011, p. 42).

319 Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 134 S.Ct. 2120, 2124 (2014).

320 «“As reivindica¢des deverdo ser fundamentadas no relatério, caracterizando as particularidades do pedido e
definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto de protegcdo.” (DOMINGUES, 2009, p. 121).

321 “Muitos autores apontam para similitude entre as reivindicagdes de uma patete e as mensuragdes de uma
escritura imobilidria: o fato de que o conteudo das medic¢des ¢ do dominio do agrimensor nao exclui o dever do
jurista — advogado ou juiz — de extrair as conclusdes juridicas de tal documento, de determinar se a venda é ad
corpus ou ad mensuram, ¢ assim por diante.” (BARBOSA, 2019, t. 2, p. 1485).

322 No ponto, convém relembrar da ligio de Larenz a respeito da tarefa de enunciacio dos fatos no processo de
interpretagdo juridica. De fato, a primeira etapa da interpretagdo envolve enunciar os fatos de tal maneira que
possam ser objeto da incidéncia normativa, esta na segunda etapa interpretativa. Veja-se: Larenz (2019, p. 391).

323 Markman v. Westview Instruments, Inc, 517 U.S. 370 (1996) 116 S. Ct. 1384.
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incluindo a defini¢do dos termos técnicos nela utilizados. As cartas-patentes, assim, adotam
uma natureza dupla, tanto técnica quanto juridica, tal como o deus romano Janus
(HOLBROOK, 2011, p. 785), que olha para dois lados ao mesmo tempo. Por um lado, a patente
ensina a sociedade a pratica da tecnologia, conforme determina a condi¢do de suficiéncia
descritiva. Por outro, permite a delimitacdo do concreta dos direitos do seu titular, conforme
estabelecido nos artigos 25, 41 e 42 da LPI.

Para tanto, o intérprete juridico pode (rectius, deve) se socorrer aos mais cultos na
tecnologia. Os especialistas técnicos possibilitardo a compreensdo sobre a matéria técnica em
discusso, mas ¢ o intérprete juridico que fara aplicagdo da fonte normativa’?4. Tal aplica¢do
normativa passa, primeiro, pela organiza¢ao dos fatos técnicos examinados pelos especialistas
para, em segundo momento, aplicar a norma juridica aos fatos. O que o intérprete juridico deve
atentar € se os fatos foram analisados pelo especialista técnico na perspectiva de um profissional
de conhecimento técnico mediano na 4rea da tecnologia.

As Diretrizes do INPI dedicam uma secdo para regulamentacio do quadro
reivindicatério e das reivindicagdes. O item 3.01 reproduz a determinacao legal contida no
artigo 25 no sentido de que as reivindicagdes devem atender a trés requisitos: devem estar
fundamentadas no relatério descritivo, devem caracterizar as particularidades do pedido e
devem definir, de modo claro e preciso, a matéria reivindicada.

Como parametro para a verificagdo dessas caracteristicas, as Diretrizes elegeram o
técnico no assunto. Narra o item 3.36 que os significados dos termos das reivindicagdes devem
ser claros para um técnico no assunto, que podera recorrer ao relatdrio descritivo e aos desenhos
para interpreta-los, caso necessario. Dito de outra forma, € sob a perspectiva de um técnico no
assunto que deve ser aferida a clareza de uma reivindicagao.

Isso significa que um examinador, assistente técnico ou perito judicial devem se colocar
na perspectiva de um técnico no assunto, isto ¢, de um profissional de conhecimentos técnicos
médios, para averiguar se as reivindicacoes estdo claras. Caso o termo seja claro para um perito
judicial, mas nao o seja para um profissional mediano, a reivindicagdo ndo atende ao requisito
de clareza.

O mesmo ocorre em relacdo a interpretacao do sentido das reivindica¢des de um pedido

ou de uma patente. A interpretagdo das reivindicacdes deve ser conduzida na perspectiva de um

324 “Assim, instruido pelo perito sobre a matéria técnica, cabe ao jurista — nunca, nunca, nunca ao perito —
interpretar a patente. Educado pelo perito onde esta no Caso especifico a novidade, atividade inventiva, etc., o
tribunal se pde na posi¢ao de um intérprete habil a realizar a tarefa, sem delegagdo do seu dever de ler a patente.”
(BARBOSA, 2019, t. 2, p. 1486).
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técnico no assunto, conforme determina o item 3.37 do Bloco I das Diretrizes, e podera langar
mao da leitura do relatdrio descritivo e dos desenhos, como determinado pelo art. 41 da LPI,
mas também do recurso aos conhecimentos gerais desse profissional de conhecimento mediano.

Ainda assim, quando nao for suficiente para que esse técnico no assunto compreenda o
sentido e verifique a clareza das reivindicagdes, ele podera utilizar métodos rotineiros de
experimentacdo e de analise para tanto, conforme ensina o item 3.88 das Diretrizes.

Esse item endereca a necessidade de fundamentagdo das reivindica¢des no relatorio
descritivo, parte da exigéncia contida no art. 25 da LPI e faz referéncia a experimentagao
indevida’%. Caso sejam necessarios experimentos fora do usual, as reivindicagdes deverdo ser
restringidas, nos termos do item 3.39, isto ¢, devem ser adicionados elementos apos o seu termo
caracterizante para que sejam mais especificas e, portanto, mais limitadas.

Confirma-se, assim, que as Diretrizes do INPI utilizam o modelo geral abstrato do
técnico no assunto como parametro de afericdo da clareza, da precisdo e do suporte das
reivindicagdes no relatorio descritivo, além de utiliza-lo também como lente de interpretagao
dessas reivindicagdes.

Para além disso, essa figura ¢ utilizada como filtro abstrato de andlise de situacdes
especificas envolvendo a clareza e precisdo de reivindicagdes. A primeira delas ¢ identificar se
caracteristicas funcionais de uma invengdo podem ser incluidas em uma reivindicagdo,
conforme os itens 3.13, 3.93 e 3.94 do Bloco I das Diretrizes. Desde que um técnico no assunto
ndo tenha dificuldade de dispor dos elementos para realizar a fungdo, as caracteristicas
funcionais podem ser incluidas na reivindicagao.

Além disso, a reivindicagdo pode conter caracteristicas funcionais mesmo quando a
revelacao no relatorio descritivo se der apenas por meio de um exemplo, sob a condigdo de que
um profissional de conhecimento mediano possa considerar que outros meios possam ser
utilizados para a mesma fun¢do. Como exemplo, o item 3.94 do Bloco I das Diretrizes cita que
a “expressao ‘meios de detec¢do de posicdo terminal’ em uma reivindicagdo poderd ser
fundamentada por um unico exemplo que compreende um interruptor de limite, sendo evidente
para o técnico no assunto que, uma célula fotoelétrica ou um extensometro também possam ser
utilizados”.

Outra situagdo especifica que deve ser aferida por meio da lente do técnico no assunto

¢ a das reivindicagdes que definem a invengao por meio do resultado a ser atingido, conforme

325 Examinada no item 2.4, supra, do presente trabalho.
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o item 3.52 do Bloco I das Diretrizes. Em geral, tal tipo de reivindicagao ndo ¢ aceita pelo INPI,
pois elas tendem a se limitar a reivindicar o problema técnico resolvido pela invencgao.

Elas podem ser aceitas, todavia, se atendidos dois requisitos cumulativos, a saber: (i) se
a inven¢ao apenas puder ser definida naqueles termos ou ndo puder ser defina de forma mais
precisa e (i) se o resultado puder ser direta e positivamente verificado por testes especificados
no relatorio descritivo ou conhecidos por um técnico no assunto, que os implementaria sem
experimentacdo indevida.

Além desses, o INPI ressalta no item 3.58 do Bloco I que uma invencao deve estar
completamente definida no texto da reivindicacdo. Quando uma reivindicagdo contiver
parametros, sua medi¢do deve estar contida na reivindicacao salvo quando (i) a descri¢cdo do
método tornaria a reivindicagdo de dificil compreensao, (ii) quando um técnico no assunto teria
conhecimento do método de medicdo a ser aplicado, seja porque apenas hd um disponivel no
estado da técnica, seja porque o método utilizado ¢ rotineiro ou (iii) quando todos os métodos
conhecidos atingirem o mesmo resultado.

Por fim, uma reivindicagao € clara para um técnico no assunto quando esse profissional
hipotético médio “teria pouca dificuldade em inferir a restri¢cao resultante do ambito de protecao
do primeiro objeto” quando a reivindicagdo fizer referéncia a uma caracteristica que ndo ¢
normalizada por 6rgaos técnicos, como ensinam os itens 3.67 e 3.68 das Diretrizes de Exame

do INPI.

2.2.1.5 Unidade de invengao

Outra condi¢ao de um pedido de patente de invengao ¢ que ele se refira a uma Unica
inveng¢ao ou a um grupo de invengdes inter-relacionadas que compreendam um unico conceito
inventivo®?®. A condi¢do de unidade de invengdo ndo conta com participa¢do do técnico no
assunto por forca legal, como pode ser verificado da leitura do art. 22 da LPI, mas sua

participagdo ¢ necessaria’?’.

326 “Considera-se como Uinico conceito inventivo aquele que atende a exigéncia de unidade de invengdo, ou seja,
categorias de invengdes dependentes entre si e interligadas através de um mesmo conceito” (DI BLASI, 2005,
p- 268).

3270 INPI tampouco faz mengio expressa a esse pardmetro abstrato em suas diretrizes. Dessa forma, nem a
interpretagdo literal, nem a sistematica, poderiam subsidiar a leitura a luz do técnico no assunto que aqui se
promove. No entanto, essa leitura pode ser inferida a partir da interpretacdo teleologica da participagdo do
técnico no assunto no sistema de patentes de inveng¢ao. Como visto no item 2.3, supra, o técnico no assunto € o
filtro, a lente, a partir do qual a inovagéo tecnologica, seu contributo e o estado da técnica sdo observados, de
modo que seja possivel identificar suas diferencas. A leitura das reivindicagdes da patente, assim, deve ser feita
mediante o recurso ao parametro hipotético do técnico no assunto.
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O racional caminha no mesmo sentido do que foi observado em relagdo a clareza e
precisdo das reivindicag¢des. Se o técnico no assunto ¢ utilizado como parametro de afericdo do
sentido de uma reivindicacgao, deve ser ele a verificar se essa reivindicacao se refere a uma tinica
invencao.

A chamada unidade de invenc¢do tampouco representa um requisito técnico de
patenteabilidade, pois ndo ha qualquer impedimento para que uma carta-patente se refira a

varias invengdes3??

. Os mais criticos do requisito apontam que a condigdo existe apenas para
“aumentar a arrecadagao de taxas pelas autoridades concedentes” (CARVALHO, 2009b, p. 99),
j& que o padrao de classificagdo internacional adotado pelos paises, inclusive o Brasil, permitiria
a facil catalogagdo da patente.

Qualquer que seja sua razdo de ser, a unidade de inven¢do ¢ uma condicdo de
patenteabilidade determinada pela Lei da Propriedade Industrial e deve ser atendida para que o
pedido seja deferido e seja concedida a patente.

Um pedido de patente pode reivindicar mais de uma invencao desde que esse grupo seja
inter-relacionado “de maneira a compreender um unico conceito inventivo”, conforme previsto
no art. 22 da LPI e reproduzido no item 3.98 do Bloco I das Diretrizes do INPI. Isso significa
que as diversas reivindicagdes do pedido ou da patente devem estar unidas por um conceito
inventivo.

As Diretrizes esclarecem, no item 3.99, a defini¢dao de conceito inventivo como sendo
uma relagdo técnica proporcionada por uma ou mais caracteristicas técnicas especiais que sao
compartilhadas pelas reivindica¢des de um mesmo pedido ou patente. Novamente, a proposi¢ao
necessita de explicagdo, o que ¢ feito nos itens 3.100 e 3.104, afirmando que caracteristicas
técnicas especiais sao as caracteristicas comuns as reivindicacdes que as diferenciam do estado
da técnica’?.

Assim, tanto a analise das caracteristicas técnicas especiais das reivindicagdes, quanto
a verificagdo se elas sdo comuns a todas as reivindicagdes, deve ser feita por um profissional
hipotético de conhecimento mediano na matéria. Ou seja, havera unidade de invengao quando,
para um técnico no assunto, existirem caracteristicas técnicas especiais que interliguem as

reivindica¢des de um pedido ou de uma patente.

328 «0 pedido deve compreender uma s6 invengio (Codigo, art. 17, §1°), o que se justifica tanto por motivos de
ordem fiscal, como pela necessidade de se fixar claramente o objeto da patente ¢ do direito do inventor”
(CERQUEIRA, 2010, v. 2, p. 120; DOMINGUES, 2009, p. 110).

329 Ora, como visto no item 1.4, a tarefa de verificar as diferencas entre a invenc¢io e o estado da técnica incumbe
ao parametro hipotético do técnico no assunto, de modo que nao ¢ irrazoavel concluir que a aferi¢do da unidade
de invengao deve ser feita sob sua perspectiva.
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2.2.2 Os requisitos técnicos de patenteabilidade

Um pedido ou patente deve igualmente atender aos chamados requisitos de
patenteabilidade. Tal como ocorre com as condigdes*’, os requisitos afetam o plano da validade
do titulo (AZEVEDO, 2014, p. 41-42), sendo invalido o ato de concessdo dapatente ou
indeferido o pedido que ndo os atendam.

Os requisitos de patenteabilidade estdo inseridos no Capitulo II do Titulo sobre patentes
da Lei da Propriedade Industrial e estdo previstos expressamente no seu artigo 8°, quais sejam,
novidade, atividade inventiva e aplica¢do industrial®}!. Fora a aplica¢do industrial®*?, o exame
dos requisitos de patenteabilidade envolve comparar a invengdo com documentos publicos?3?
para que se possa identificar se ha a invengao € nova e nao decorre de maneira evidente ou
obvia para um técnico no assunto. Consequéncia disso ¢ que a analise de novidade e atividade
inventiva deve iniciar pela delimita¢do do chamado estado da técnica (item 2.2.2.1)334.

Uma vez feita a analise sobre a participagdo na delimitagdo do estado da técnica
relevante, passa-se ao estudo do requisito da novidade. Ainda que possa parecer surpreendente
em um primeiro momento ligar novidade ao fécnico no assunto (LEONARDOS; AMARAL,
2009, p. 38), sua relagdo ¢ mais relevante do que aparenta (item 2.2.2.2). A patenteabilidade
esta igualmente condicionada ao atendimento ao requisito de aplicagao industrial, previsto no

art. 15 da LPI e esse requisito ¢ igualmente estudado a luz do técnico no assunto (item 2.2.2.3).

330 Analisadas no item 3.2.1, supra.

331 Esses critérios, como ja adiantado, veiculam exigéncias de natureza técnica para a concessio de patentes de
invengdo, de forma que seu ndo atendimento ocasiona o indeferimento do pedido ou anulagéo do titulo, ndo s6
por forga legal, mas também por razodes estruturais.

332 “A nogdo de carater industrial, conquanto seja facil de compreender, ¢ dificil de definir.” (CERQUEIRA, 2010,
v. 2, p. 80). “Além de duplicar a nogdo de industrialidade constante do art. 10, o art. 15 agora mantém uma
fungdo especifica: a de exigir que, para um conhecimento técnico justificar a patenteabilidade, ele deve ser
suscetivel de aplicagdo repetivel em escala industrial.” (BARBOSA; BARBOSA, 2018. v. 1, p. 216).

333 “Para os fins da Lei n°® 9.279/96, o termo publico pode ser considerado desde uma multiddo de pessoas até uma
Unica pessoa, mas na condi¢cdo de que essa pessoa possua capacidade de entender e comunicar o conteudo da
invencdo, desde que ndo tenha recebido a informagdo como segredo.” (DI BLASI, 2005, p. 215).

334 De fato, a primeira etapa na analise de patenteabilidade deveria ser a verifica¢do da aplica¢do industrial, como
sugere Garcia (2005), seguindo a tradi¢@o francesa a esse respeito. “Diferentemente de muitos autores patrios,
talvez influenciados pelos legisladores que colocaram o requisito da novidade antes do requisito relativo a
industrializac¢do da invengdo, sugerindo que a apreciag@o dos requisitos deva fazer-se nesta ordem, como Gama
Cerqueira, Newton Silveira, Denis Borges Barbosa e Luiz G. de A. V. Loureiro; Mathély, Burst ¢ Chavanne
defendem que se analise a inven¢@o, sempre e sempre, em primeiro lugar, verificando se atende ao requisito de
aplicagdo industrial; em segundo lugar, e apenas na hipodtese de o primeiro ter sido atendido, verificar se
preenche o requisito da novidade; em sendo mais uma vez afirmativa a indagacédo, e apenas entdo, cumprir o
derradeiro ponto, examinando se a invenc¢do implica uma atividade inventiva.” (GARCIA, 2005, p. 23).
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Por fim, uma ressalva deve ser feita. Nao se nega que a atividade inventiva ¢ um
requisito técnico de patenteabilidade, mas preferiu-se examinar a atuacdo do técnico no assunto

na sua aferi¢do em uma se¢do independente em vista do seu carater sensivel (item 2.3).

2.2.2.1 Preliminarmente: delimitagdao do estado da técnica relevante

No sistema de patentes de invencao, o conceito de estado da técnica tem definicdo legal
e compreende “tudo aquilo tornado acessivel ao publico antes da data de deposito do pedido de
patente, por descri¢do escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior”,
ressalvadas as excecdes legais previstas nos artigos 12, 16 e 17 da LPI. A definicdo ¢

intencionalmente ampla33?

e compreende todo tipo de revelagdo que seja acessivel ao publico.

Como pressuposto de qualquer andlise de atendimento aos requisitos de
patenteabilidade ¢ preciso que se delimite o estado da técnica relevante. Essa exigéncia esta
regulamentada nas Diretrizes de Exame do INPI, no item 4.3, que trata das etapas de
averiguacdo da novidade. A delimitagdo do estado da técnica permitird a sua posterior
comparac¢do com a invenc¢ao reivindicada, de modo a evidenciar suas diferengas, na perspectiva
de um técnico no assunto3*,

O item 4.3 das Diretrizes de Exame do INPI retira seu pressuposto de validade do
paragrafo 1° do art. 11 da LPI, que explica que o estado da técnica “¢ constituido por tudo
aquilo tornado acessivel ao publico antes da data de depdsito do pedido de patente, por
descri¢do escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado
o disposto nos arts. 12, 16 e 17”.

Afora as excecdes legais mencionadas no artigo, a principio, qualquer revelacao
acessivel ao publico feita antes da data de deposito ou da data de prioridade, quando houver, de
um pedido ou de uma patente pode ser usada como instrumento para afastar sua novidade ou
atividade inventiva. Contudo, deve-se considerar que nem toda divulgacao serd considerada no
exame de patenteabilidade.

As Diretrizes do INPI, no item 3.13 do Bloco II, apontam a existéncia de requisitos para
que revelacdes do estado da técnica possam ser utilizadas como anterioridades, quais sejam: (i)

certeza quanto a existéncia e a data, (i1) suficiéncia, de forma que um técnico no assunto seja

335 “No caso do Brasil, aplica-se o principio da novidade absoluta, previsto no art. 11. Este artigo discorre sobre o
conceito de novidade, ou seja, invengdes ¢ modelos de utilidade quando ndo compreendidos no estado da
técnica.” (DI BLASI, 2005, p. 215).

336 “Esta apreciagdo deve ser executada a luz dos conhecimentos gerais e correntes do homem do métier.”
(GARCIA, 2005, p. 28).
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capaz de compreender a revelacdo e (iii) publicidade, i.e., esteja disponivel de ser conhecida
por terceiros®?’. Barbosa (2019, t. 2, p. 1168) e Garcia (2005, p. 27-28) apontam também para
a necessidade de que a revelagdo seja (iv) total ou integral.

Passando a analise dos requisitos estabelecidos nas Diretrizes do INPI, um documento
deve ter informagdo suficiente para que um técnico no assunto coloque em pratica®3® a matéria
revelada para que tal documento possa ser considerado como pertencente ao estado da técnica,
conforme o item 3.6 do Bloco II.

A consequéncia da norma ¢ tal que, se um profissional com conhecimento mediano nao
for capaz de colocar em pratica os ensinamentos de um dito documento, essa revelagdo nao
podera ser utilizada como impeditiva a novidade ou a atividade inventiva do pedido ou da
patente em analise.

De forma exemplificativa, as Diretrizes citam o exemplo anedético do uso de uma
revista em quadrinhos de 1949 da personagem Pato Donald como anterioridade para uma
patente que reivindicava um método de recuperacao de navios naufragados. Segundo a histoéria,
o Sr. Karl Krayer, dinamarqués, desenvolveu um método de recuperacao de navios naufragados
que inseria objetos flutuantes por intermédio de um tubo conectado ao navio para, com o auxilio
do empuxo, emergir as embarcagdes do leito do oceano’*”.

340

A tecnologia recebeu protecdo por patente no Reino Unido**® e na Alemanha®*!, mas foi

rejeitada nos Paises Baixos*#?

, pois o escritdrio de patentes holandés considerou que um
exemplar de 1949 do quadrinho “The Sunken Yacht” teria revelado a invenc¢ao. No quadrinho,
a famosa personagem da Disney, Pato Donald e seus igualmente famosos sobrinhos icam um

navio naufragado com inimeras bolas de ténis de mesa inseridas na embarcagado a partir de um

337 No mesmo sentido, veja-se: Domingues (2009, p. 43).

338 Uma observacio relevante, no ponto, é que o técnico no assunto pode recorrer aos seus conhecimentos gerais
para a colocagdo da matéria em pratica. Essa ressalva esta em linha com a capacidade hipotética do técnico no
assunto, analisada no item 1.4 do presente estudo, que reconhece que um profissional de conhecimentos medianos
tem acesso aos conhecimentos gerais na area da tecnologia em questdo.

339 “On December 31, 1964, he filled the ship with 27 million plastic balls made of expandable polystyrene foam
and weighing 65 tons. The balls had been airlifted from Berlin to Kuwait. The total cost to save the ship was
$345,000, saving the insurance company most of the $2,000,000 insured value of the ship, according to a
contemporary New York Times article (8 March 1965, page 58). Other sources describing the event are magazines
"Popular Science", April 1965 (page 118-119); "Die BASF" vol. 15 no. 3, 1965 (page 148-156); and "Chemistry",
September 1966.” (IUS MENTIS, 2006). Em traducdo livre, “Em 31 de dezembro de 1964, ele preencheu o navio
com 27 milhdes de bolas de plastico feitas de espuma de poliestireno expansivel e pesando 65 toneladas. As bolas
foram transportadas por avido de Berlim ao Kuwait. O custo total para resgatar o navio era de 345.000 dolares,
economizando a seguradora boa parte dos 2.000.000 de dolares do seguro do navio, de acordo com um artigo do
New York Times da época (8 de mar¢o de 1965, pagina 58). Outras fontes descrevendo o evento sdo revistas
“Popular Science”, abril de 1965 (paginas 118-119); “Die BASF”, v. 15, n. 3, 1965 (paginas 148-156); e
“Chemistry”, Setembro de 1966”.

340 patente GB 1070600.

341 patente DE 1247893.

342 patente NL 6514306.
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tubo. Como bolas de ténis de mesa sdo objetos flutuantes e foram inseridas por meio de um
tubo, o escritério de patentes holandés entendeu que a divulgagdo feita pela histéria em
quadrinhos anteciparia a tecnologia se afastaria sua novidade.

Embora seja uma historia anedética, ndo héa certeza quanto a sua veracidade. Ainda
assim, o exemplo ¢ ilustrativo da importincia de se compreender as razdes por tras da fonte
normativa expedida pelo INPI. A exigéncia de que a matéria revelada pela anterioridade seja
factivel, conforme disposto no item 3.7 do Bloco II das Diretrizes, visa a evitar situagdes tais
como a dos quadrinhos do Pato Donald.

De fato, ndo € possivel cogitar que um profissional com conhecimento técnico médio
na area de recuperagao de naufragos viesse a ter contato com a histoéria em quadrinhos e, a partir
dela, pudesse ser motivado a desenvolver um método factivel de recuperacao de embarcagdes
no leito do oceano. Em vista disso, documentos de anterioridade devem permitir que esse
profissional hipotético médio possa colocar em pratica a matéria revelada sob pena de serem

343 A toda evidéncia, ndo era o caso dos

desconsiderados no exame de patenteabilidade
quadrinhos do Pato Donald.

A esse primeiro requisito, somam-se outros também estabelecidos pelas Diretrizes do
INPI. No item 3.13 do Bloco II, a Autarquia também estabelece que a anterioridade deve ser
certa quanto a sua existéncia e data. O primeiro significa que nao se podem ter duvidas quanto
a existéncia da revelacdo; o segundo, que ndo ha davidas quanto a data de publicagao do
documento®**. Da mesma forma, a anterioridade deve ser acessivel ao piblico, ou seja, ndo
precisa ser efetivamente acessada, basta que seja possivel, conforme o item 3.14 do Bloco II.

Diferentemente do que ocorre com a suficiéncia, contudo, o pardmetro de aferigao da
certeza e da publicidade € o publico em geral. A diferenca de aplicagao parece correta, uma vez
que o paragrafo 1° do art. 11 da Lei da Propriedade Industrial estabelece que o estado da técnica
¢ formado “por tudo aquilo tornado acessivel ao publico” antes da data relevante, i.e., depdsito
ou prioridade.

Do ponto de vista do sistema de patentes de invencao, o parametro do publico em geral

para afericao da disponibilidade de uma anterioridade ¢ igualmente justificado, pois o tipo de

33 “Ia] anterioridade deve ser inteira e suficiente, revelando os meios constitutivos da invencdo: ndo

individualmente, mas tomados em seu conjunto; ndo na sua forma, mas sim na sua articula¢do, na sua fungdo.”
(GARCIA, 2005, p. 28).

344 Em caso recente na e. Se¢do Judiciaria do Rio de Janeiro, o INPI se manifestou pela desconsideracdo de dois
e-mails, usados como anterioridade pelo autor de uma agdo de nulidade de patentes de invengdo. Na sua
manifestagdo, o INPI considerou que nio havia certeza quanto a data de publicagcdo dos documentos, muito
embora houvesse informagodes da data de envio desses emails. Entende-se que o INPI aplicou corretamente suas
Diretrizes, reconhecendo que o importante para a anterioridade € a certeza da data de publicagdo, i.e., data de
acesso ao publico (BRASIL, 2022).
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novidade que se exige atualmente para fins de patenteabilidade é a novidade absoluta’*. Este
tipo de novidade implica que ndo ha limites espaciais ou temporais para afastar a novidade de
uma tecnologia, de modo que sdo protegidas somente as técnicas “até entdo universalmente
ignoradas” (BARBOSA, 2019, t. 2, p. 1158). Como se esta diante de uma novidade ampla, nada
mais adequado do que utilizar a acessibilidade ao publico, e ndo ao profissional de
conhecimento mediano, como parametro de aferi¢do de certeza e de publicidade.

Retomando as participagdes do parametro hipotético do técnico no assunto na
delimitagdo do estado da técnica relevante, o item 3.26 do Bloco II estabelece que é o
profissional de conhecimento mediano que deve aferir a divulgagdo de uma tecnologia pelo
uso. A divulgacao de uma tecnologia pode se dar mediante seu uso anterior ao depdsito ou a
prioridade, ndo havendo necessidade de descrigdo escrita da tecnologia.

Para que essa revelagdo pelo uso seja aferida, o item 3.27 das Diretrizes determina que
sejam oferecidas explicagdes de contetido técnico do uso anterior, de modo que sua estrutura,
funcdo ou composi¢do possam ser conhecidas por um técnico no assunto. Com efeito, um
produto podera revelar uma solugao técnica pelo uso quando esse profissional hipotético médio
for capaz de identificar a estrutura, fun¢do ou composicdo desse produto. Na falta de
informacdes técnicas capazes de habilitar um técnico no assunto, a anterioridade ndo podera ser
utilizada.

Uma ressalva é necessaria, porém, e esta relacionada a engenharia reversa®*®. Ainda que
ndo sejam oferecidas informagdes de contetido técnico no produto que supostamente antecipa
a tecnologia, € possivel que essa anterioridade ndo seja descartada se o técnico no assunto puder
identificar a antecipagao por meio de engenharia reversa. O item 3.28 das Diretrizes aponta que
o conhecimento sobre a estrutura, fungcdo ou composicao do produto pode ser alcancado por
engenharia reversa desde que ndo haja esforgo indevido, i.e., experimentagdo indevida®*’.

Ainda na delimitagdo do estado da técnica relevante, o INPI credita ao técnico no

assunto a tarefa de identificar e superar possiveis erros em documentos do estado da técnica.3*?

345 “No caso do Brasil, aplica-se o principio da novidade absoluta, previsto no art. 11. Este artigo discorre sobre o
conceito de novidade, ou seja, invengdes ¢ modelos de utilidade quando ndo compreendidos no estado da
técnica.” (DI BLASI, 2005, p. 215).

346 “A suficiéncia estara satisfeita pela propria circulagdo ou exposigao do produto, mesmo que tenha de demandar
um processo de “engenharia reversa”. Exce¢do somente podera ser admitida onde o produto seja de tal natureza
que nao permita sua completa identifica¢do.” (DOMINGUES, 2009, p. 44).

347 Como j4 analisado no item 1.4, a experimentagdo ¢ indevida quando se distancia da pratica ordinaria habitual
de um profissional de capacidade média na area da tecnologia e deve ser construida de maneira casuistica em
cada caso.

348 Essa possibilidade se relaciona, em alguma medida, com a capacidade critica do técnico no assunto, analisada
no item 1.4, pois enderega como esse profissional hipotético mediano se comporta frente ao estado da técnica.
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Diz o item 3.56 do Bloco II das Diretrizes que erros no estado da técnica podem ser
identificados e superados pelo técnico no assunto.

Como exemplo, as Diretrizes mencionam a revelagdo de um “composto quimico com
carbono pentavalente”, ou seja, um dtomo de carbono realizar mais de quatro ligacdes atdmicas,
algo que ¢ impossivel segundo as leis da quimica. No entanto, vale frisar que a abertura
concedida pelas Diretrizes se destina a correcdo de erros, isto ¢, falhas que qualquer especialista
de conhecimento mediano seria capaz de entender como um erro; ndo se destina a identificar
revelacao onde nao ha.

Feitas as consideragdes sobre a delimitacdo do estado da técnica relevante, deve-se

passar a analise do requisito de novidade a luz da figura do técnico no assunto.

2.2.2.2 Novidade

Em um primeiro olhar, poderia parecer contraintuitivo examinar a participagdo do
técnico no assunto na analise do requisito de novidade**. Além de inexistir previsdo legal para
a sua participacdo nessa analise, como se 1€ do artigo 11 da LPI, parece-se reconhecer que esse

requisito ndo suscita tantas davidas®>

como o fazem o requisito de atividade inventiva e a
condi¢do de suficiéncia descritiva. Para os fins legais, haverd novidade quando a invenc¢ao nao
estiver compreendida no estado da técnica.

O entendimento parece correto, ja que a analise de novidade pressupde a comparagao
da tecnologia reivindicada com apenas um documento de anterioridade, que se convencionou
chamar de “regra de uma s6 fonte”*!. Isso significa que apenas uma revelagdo disponivel no
estado da técnica, isto €, publica a0 momento do depodsito ou da prioridade de um pedido ou
patente, deve compreender todos os elementos reivindicados na solugdo técnica que se busca

protecdo. Assim, no exame de novidade, a anterioridade deve ser integral (ou total) sobre as

caracteristicas necessarias para que revelagdes do estado da técnica possam ser consideradas®2.

Caso fosse totalmente desprovido de qualquer criatividade, ele ndo seria capaz de corrigir os erros das
anterioridades mediante seus conhecimentos gerais na area da tecnologia.

39 «“Aqui surgem algumas indagacdes: por que somente esse técnico no assunto estaria apto a afirmar se
determinada patente ¢ dbvia ou ndo, bem como se o seu relatdrio esta suficientemente descrito, ao passo que os
comndos que tratam dos requisitos de novidade e aplicagdo industrial nada falam sobre tal especialista?”
(LEONARDOS; AMARAL, 2009, p. 38).

350 “A novidade € s6 isso. Novidade para engenheiros pode ser outra coisa. No sistema de patentes é s6 iss0.”

(BARBOSA, 2019, t. 2, p. 1169).

Apenas a titulo de exemplo, cf.: Garcia (2005, p. 27).

Como foi apontado no item 3.2.2.1, supra.

351
352
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O dever do intérprete juridico no exame de novidade ¢, a principio, simples. Em um
primeiro momento, devem ser identificados os elementos de uma unica reivindicacdo. Em
seguida, examinam-se os elementos revelados por uma anterioridade. Por fim, o intérprete
devera comparar os elementos reivindicados e os elementos revelados de modo a verificar se
ha identidade entre eles.

Esse procedimento esta regulamentado no Capitulo IV do Bloco II das Diretrizes de
Exame do INPI, que dispde sobre o requisito de novidade. Apenas para fins de esclarecimento,
os itens 4.1 e 4.2 se limitam a reproduzir o conteudo legal dos artigos 8° e 11 da LPI, de modo
que ndo sdo necessarias divagagdes a seu respeito.

Embora pareca uma atividade simples, em um primeiro olhar, o INPI dedica mais de 25
itens para regulamentar questdes envolvendo novidade. Dentre eles, ha quatro mengdes ao
parametro hipotético do técnico no assunto, demonstrando que a Autarquia utiliza essa figura
também para solugdo de questdes envolvendo novidade>.

Especificamente, a primeira participagdo do técnico no assunto na analise de novidade
esta no procedimento determinado pelo INPI para a averiguacao do requisito. As etapas
reproduzem os passos que foram enumerados acima, no sentido de promover, primeiramente,
a identificacdo dos elementos da reivindicacdo em discussdo e compara-los com os elementos

de uma revelacao do estado da técnica:

4.3 Para a avaliagdo da novidade, o examinador deve aplicar as seguintes etapas: (i)
identificar os elementos contidos na reivindicagao; (ii) determinar se um documento
em andlise faz parte do estado da técnica - Capitulo III destas Diretrizes; (iii)
determinar e apontar se todos os elementos da reivindicagao foram explicitamente ou
inerentemente combinados no documento, para um técnico no assunto, de modo a
antecipar a reivindicagao.
Além da necessaria participacao do padrdo abstrato de conduta na etapa (ii), qual seja,
de determinacao se um documento faz parte do estado da técnica, as Diretrizes demandam a
participagdo ativa de um técnico no assunto na etapa (iii). Essa ultima etapa ¢ justamente a da
comparac¢do da solugdo técnica reivindicada com o estado da técnica, tarefa que é justamente

fun¢io do técnico no assunto no sistema de patentes de invengdo®>*.

353 Essa ampliagdo promovida pelas Diretrizes se enquadra na interpretacio sistematico-teleoldgica do técnico no
assunto, como exposto no item 3.1, supra.

354 “Die Definition des Fachmanns dient dazu, eine fiktive Person festzulegen, aus deren Sicht das Patent und der
Stand der Technik zu wiirdigen sind.” (BGH, X ZR 14-16). Em tradugfo livre, “a defini¢do do técnico no
assunto serve para definir uma pessoa ficticia, e a partir do seu ponto de vista a patente e o estado da técnica
devem ser avaliados”.
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A ultima etapa de averiguagdo de novidade demanda que se determine, na perspectiva
de um técnico no assunto, se todos os elementos da reivindicagcdo foram explicitamente ou

inerentemente’>?

combinados na anterioridade. Uma anterioridade revela um conhecimento por
ineréncia quando ele ndo estd indicado expressamente em seu teor, mas ¢ possivel de ser aferido
por um profissional com conhecimento médio na drea tecnologica por meio da leitura da matéria
revelada.

No exame de novidade, o mesmo procedimento deve ser aplicado. O especialista na
tecnologia e o intérprete juridico devem observar se, na perspectiva de um técnico no assunto,
o conhecimento revelado por uma anterioridade, ainda que ndo antecipe a tecnologia
expressamente, poderia ser aferido por esse profissional médio a partir dos ensinamentos da
anterioridade. As Diretrizes complementam o raciocinio sobre ineréncia e novidade nos itens
4.7, informando que ha ineréncia quando ndo haja qualquer davida de que a informagao esteja
inerente ao que foi literalmente revelado, e 4.9, ressaltando que a novidade ndo pode ser baseada
em possibilidades, hipoteses ou especulagoes.

De maneira talvez menos intuitiva, a verificacdo se todos os elementos de uma
reivindicacdo estdo explicitamente revelados na anterioridade também deve ser feita na
perspectiva de um técnico no assunto. Diz-se menos intuitiva porque a divisdo da reivindicagdo
e da anterioridade em elementos, bem como a relagdo de identidade estrita’>®, podem permitir
que o operador do direito possa vencer a dificuldade da falta de conhecimento da matéria
técnica. Nesses casos, a atenc¢do do intérprete deve ser redobrada, pois a adequagdo da decisao
judicial residird no fato de que a analise tenha sido feita na perspectiva de um técnico no assunto

e ndo dos demais sujeitos envolvidos no processo.

o~

Uma questao relevante que nasce dessa aparente facilidade na analise da novidade
justamente a do procedimento de comparacgdo. Para que a analise seja feita corretamente, €
preciso que a comparacao seja “apurada sobre a reivindicacdo como um todo, € ndo somente

»357 conforme estabelece o item 4.6 do Bloco II das

sobre a parte caracterizante da mesma
Diretrizes do INPI. A Autarquia alerta também para que a averiguagao nao seja feita “sobre a
analise individual dos elementos que compdem [a reivindicacao], que poderdo separadamente

estar abrangidos pelo estado da técnica”, exemplificado da seguinte forma:

355 A ideia de ineréncia proposta nessa etapa é a mesma que foi objeto de analise nos itens 3.2.1.1 ¢ 3.2.1.2 quando
se examinou a delimitagdo e modificagdo do problema técnico de um pedido de patente.

356 “Temos, pois, que, para considerar-se nova, a invengdo deve ser diferente de outras ja conhecidas e ndo ter sido
divulgada.” (CERQUEIRA, 2010, v. 2, p. 77).

357 “Sera considerada desprovida de novidade a reivindicagdo independente cujos todos os elementos, tanto do
predmbulo como da parte caracterizante, estdo presentes em uma unica referéncia.” (DI BLASI, 2005, p. 222).
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Assim, se o predmbulo define as caracteristicas A e B, e a parte caracterizante define
as caracteristicas C ¢ D, ndo importa que C e/ou D sejam em si conhecidas, mas sim
se sdo conhecidas em associagdo com A e B - ndo somente com A nem somente com
B, mas com ambos.

Dessa forma, a perspectiva do técnico no assunto no exame de novidade deve examinar
a reivindicagdo como um todo frente ao estado da técnica, sendo inadequado proceder a um
“jogo de sete erros” no exame. A divisao em elementos da reivindicagdo, portanto, contribui
para permitir a compreensao da andlise. Em vista disso, o procedimento de averiguag¢do do
atendimento ao requisito de novidade, na forma determinada pelas Diretrizes do INPI, passa
pela comparacdo das reivindicagdes da patente ou do pedido com o estado da técnica, na
perspectiva de um técnico no assunto.

Enquanto a participag@o do parametro hipotético do técnico no assunto descrita acima
visa a influenciar o exame de novidade de forma geral, as demais participagdes dessa figura
estabelecidas pelas Diretrizes de Exame do INPI se destinam a solucionar questoes particulares
de determinadas reivindicagdes. A primeira delas trata da avaliacdo da novidade de
reivindicagcdes de produto que sejam definidas por caracteristicas ou parametros de
desempenho, conforme o item 4.15 do Bloco II.

As reivindicagdes de produtos definidos por meio de caracteristicas ou parametros de
desempenho sdao permitidas em duas ocasides pelo INPI: (i) quando a invengao sé puder ser
definida por meio dessas caracteristicas ou parametros ou (ii) quando a definicdo mais precisa
implicaria restricdo indevida do escopo de protegdo reivindicado. Havera novidade quando as
caracteristicas ou parametros de desempenho demonstrarem a diferenca do produto
reivindicado com as informagoes do estado da técnica. Para aferir essa diferenca, as Diretrizes
elegeram o parametro hipotético do técnico no assunto, pois ¢ essa a fun¢do dessa figura no
ordenamento juridico. Caso esse profissional mediano ndo seja capaz de distinguir a
reivindicagdao do produto definido por caracteristicas ou parametros de desempenho do estado
da técnica, ndo havera novidade.

Outra participacdo do técnico no assunto para solucdo de questdes especificas
envolvendo novidade esta nas reivindicagdes de produto caracterizadas pelo processo de
fabricagdo. Nos termos do item 4.17 do Bloco II das Diretrizes, caso um profissional mediano
seja capaz de diferenciar o produto reivindicado da revelacdo do estado da técnica, havera

novidade.
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Por fim, a afericdo da novidade de reivindicagdes limitadas a valores numéricos de
medidas pode contar com a participacao do técnico no assunto. O item 4.25 do Bloco II ressalta
que valores numéricos relacionados a medidas podem estar equivocados, gerando problemas
de precisdao na reivindicacdo. Como forma de solucionar esses erros, o profissional de
conhecimento técnico mediano pode recorrer aos seus conhecimentos gerais para identificar as
margens de erro de determinada medida. Caso a reivindicag@o recaia dentro da margem de erro
revelada na anterioridade e interpretada mediante o conhecimento geral do técnico no assunto,

a Autarquia aponta que nao havera novidade.

2.2.2.3 Aplicagao industrial

Além da novidade, o requisito de patenteabilidade de aplicacao industrial sera
examinado na presente se¢do. O requisito esta previsto no artigo 15 da LPI e determina que ha
aplicagdo industrial quando a invengao puder ser utilizada ou produzida em qualquer tipo de
industria.

Sua regulamentagdo esta no item 2.1 do Bloco II das Diretrizes de Exame do INPI que,
além de reproduzirem o conceito legal, dispdem que o termo “industrial” deve ser interpretado
com flexibilidade para que seja aplicavel também “as industrias agricolas e extrativas e a todos
os produtos manufaturados” desde que dotados de repetibilidade®38,.

O conceito de aplicagdo industrial, nesse sentido, esta relacionado a possibilidade de
repetibilidade de determinado objeto ou processo®>. No ponto, vale se socorrer a obra classica
de Walter Benjamin a respeito da Obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica para

uma defini¢do de repetibilidade ou reprodutibilidade®®?:

Generalizando, podemos dizer que a técnica da reproducdo destaca do dominio da
tradicdo o objeto reproduzido. Na medida em que ela multiplica a reproducdo,
substitui a existéncia unica da obra por uma existéncia serial. E, na medida em que
essa técnica permite a reprodugdo vir ao encontro do espectador, em todas as
situagdes, ela atualiza o objeto reproduzido (BENJAMIN, 2018).

338 «A expressio industrial entende-se em seu sentido mais amplo, abrangendo todas as indstrias” (CERQUEIRA,
2010, v. 2, p. 77). No mesmo sentido, Domingues (2009, p. 56).

339 “Além de duplicar a no¢do de industrialidade constante do art. 10, o art. 15 agora mantém uma funcio
especifica: a de exigir que, para um conhecimento técnico justificar a patenteabilidade, ele deve ser suscetivel
de aplicagdo repetivel em escala industrial.” (BARBOSA; BARBOSA, 2018. v. 1, p. 216).

360 Denis Barbosa e Pedro Marcos Barbosa fazem uma ressalva de que o conceito de reprodutibilidade esta
relacionado a suficiéncia descritiva. No entanto, para os fins adotados por Walter Benjamin, entende-se que os
conceitos podem ser empregados como substitutos. Cf.: Barbosa; Barbosa (2018, v. 1, p. 216).



151

A nocgdo de reprodutibilidade, nesse sentido, tem inicio na possibilidade de substituir
uma Unica existéncia, de um objeto ou de um processo, por varios. No entanto, ela ndo se limita
a isso. A repetibilidade de uma invengao consiste também na possibilidade de sua repeticao
sem a intervengao pessoal do ser humano (BARBOSA, 2019, t. 2, p. 1143). No ponto, o item
2.2 do Bloco II das Diretrizes de Exame do INPI ressaltam que o termo “industria” compreende
qualquer atividade técnica que ndo seja individualizada, personalizada ou especifica para um
unico individuo. Como exemplo, a doutrina menciona a falta de aplicacdo industrial de um
método de tingir cabelos (BARBOSA, 2019, t. 2, p. 1143).

As Diretrizes de Exame do INPI ndo fizeram mencao expressa a figura do técnico no
assunto no exame de aplicagdo industrial, de modo que, a principio, ndo ha espaco para uma
interpretagdo sistematica da sua participacdo. De igual maneira, o requisito de aplicagcdo
industrial ndo parece exigir a comparacao da inven¢do com o estado da técnica, o que, em um
primeiro olhar, descartaria a interpretacdo teleolégica mencionada no item 2.1.2, supra.

Ainda assim, parece razodvel cogitar da participagdo da figura hipotética no exame de
aplicacdo industrial, fundamentada numa interpretagdo historica desse parametro. Como foi
visto no item 1.2.1, historicamente o profissional hipotético de conhecimento médio surge como
um substituto abstrato e irreal ao aprendiz ingl€s, pessoa de existéncia natural que seria treinada
para reproduzir o invento introduzido no reino inglés do fim da Idade Média e inicio da Idade
Moderna. A possibilidade de repetibilidade, assim, estava relacionada a capacidade dessa
pessoa natural de se apropriar dos conhecimentos inventivos e reproduzi-los dentro da
Inglaterra.

Com a marcha sentido a abstracdo do pardmetro, a necessidade de contratagdo e
treinamento de aprendizes ingleses caiu em desuso (ADAMS; AVERLEY, 1986, p. 161), de
forma que outro padrdo seria necessario para a reproducdo do invento. Nesse sentido, parece
adequado considerar que a reprodutibilidade industrial de uma inven¢ao dependera do mesmo
parametro utilizado para fins de suficiéncia descritiva. A relacdo entre a condicdo de suficiéncia
descritiva e a aplicagdo industrial ndo ¢ ideia nova e ja foi enderecada no julgado Eli Lilly &
Co. v. Actavis Elizabeth LLC?®', julgado pelo CAFC, mas também por comentadores do sistema
de patentes de inveng¢ao norte-americano (LEFSTIN, 2008).

Com base nisso, ndo parece irrazoavel dizer que € o profissional de conhecimentos
técnicos medianos que podera atestar se uma invengao pode ser aplicada na industria. Isto ¢, se

ela tem utilidade para solucionar um problema, que além de ser técnico, ¢ igualmente nio

361 Eli Lilly & Co. v. Actavis Elizabeth LLC, 435 F. App’x 917, 925-26.
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individualizado, ndo personalizado ou ndo direcionado a um unico individuo. Nesse sentido, o
examinador de patentes de invengao ou o perito judicial, que possuem conhecimentos técnicos
especificos, devem se colocar na perspectiva desse profissional de conhecimento técnico médio
para averiguar se uma invengao possui aplicagdo industrial ou nao.

A participacdo do técnico no assunto nos requisitos de patenteabilidade ¢, como se viu,
de fundamental importancia. Esse papel ¢ particularmente relevante no requisito de atividade

inventiva, que merece uma se¢ao exclusivamente dedicada a ele, como se vera abaixo.

2.3 Atividade inventiva e o técnico no assunto

O requisito de atividade inventiva pode ser entendido como uma espécie de novidade
qualificada (DOMINGUES, 2009, p. 52), segundo a qual ndo basta uma invenc¢ao ser diferente
do estado da técnica (MAIOR, 2010, p. 123), o que a qualificaria como nova, mas € preciso que
ela seja dotada de algo a mais (BARBOSA; MAIOR; RAMOS, 2010, p. 10). Embora o sistema
de patentes de invencao tenha uma fundamentacao uniforme na ordem juridica internacional
(ABBOTT; COTTIER; GURRY, 2019, p. 45), as jurisdi¢cdes nacionais e regionais tém alguma
autonomia para regular a aplicagdo desse “algo a mais”, que o artigo 27 do TRIPS chama de
“passo inventivo”.

Para Denis Barbosa, esse “algo a mais” poderia ser delimitado na ideia de contributo
minimo, isto é, “um minimo de densidade do novo — um minimo de contribuicdo ao
conhecimento comum” (BARBOSA; MAIOR; RAMOS, 2010, p. 1), que estaria presente nao
sO nas patentes de invengdo, mas na propriedade intelectual como um todo (BARBOSA;
MAIOR; RAMOS, 2010, p. 5).

No Brasil, o requisito ¢ chamado de atividade inventiva, nomenclatura que foi adotada
ao longo deste trabalho. Diz o artigo 13 da LPI que uma invengdo possui atividade inventiva
“sempre que, para um técnico no assunto, nao decorra de maneira evidente ou dbvia do estado
da técnica”. Tal como ocorre com a figura do técnico no assunto, esse € apenas um dos seus

muitos nomes3%2

e todos se referem a mesma ideia de “algo a mais do que o novo”.
A relagdo entre o técnico no assunto e a atividade inventiva pode ser encontrada

particularmente nos testes de atividade inventiva. A ideia de sistematizar um conjunto de etapas

362 «“Ag diferentes denominagdes indicam diferencas conceituais, mas néo requisitos independentes. Todas sao,
enfim, a mesma atividade inventiva. Chamada por diferentes nomes e lida de diferentes formas, mas ainda assim
amesma atividade inventiva.” (MAIOR, 2010, p. 125). Rodrigo Maior cita diversos nomes: atividade inventiva,
passo inventivo, ndo 6bvio, nivel inventivo e engenho inventivo.
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para o exame de atividade inventiva nasce da necessidade de se tentar conferir objetividade a

363

uma atividade essencialmente retrospectiva’®’ e subjetiva®®*. O requisito ¢ igualmente relevante

porque sua aferi¢do € particularmente sensivel e, talvez por essa razdo, seja o requisito de
patenteabilidade mais discutido em agdes judiciais®®’.

Considerando a relevancia dos Estados Unidos e do Escritério Europeu de Patentes no
cenario atual das patentes de invencao, comega-se pelo exame do técnico no assunto e os testes
de atividade inventiva nessas jurisdi¢oes (itens 2.3.1 e 2.3.2). Em seguida, analisam-se os testes

de atividade inventiva do INPI e o Teste da Motivagao Criativa (TMC) (itens 2.3.3 ¢ 2.3.4).

2.3.1 O técnico no assunto no teste de atividade inventiva nos EUA

A ideia de “algo a mais do que o novo” surge nos Estados Unidos no julgamento do
caso Hotchkiss v. Greenwood pela Suprema Corte daquele pais (ADELMAN; RADER;
THOMAS, 2015, p. 299). No acoérdao, a Suprema Corte decidiu de maneira clara que uma
inveng¢do poderia nao receber protecao por patente mesmo se nova e util (KARSHTEDT, 2021,
p. 1620).

A discussdo envolvia o aprimoramento na confec¢do de macanetas de porta, a qual
consistiria em substituir porcelana ou argila por madeira ou metal no momento de fabricagao
das maganetas (MAIOR, 2010, p. 149). A Suprema Corte entendeu que a modificacao foi um
aprimoramento de um mecanico habilidoso e ndo de um inventor (MAIOR, 2010, p. 150).

Com o desenvolvimento da common law nos Estados Unidos, o requisito foi se

modificando até a sua incorporacio no Patent Act de 1952 (KARSHTEDT, 2021, p. 1622). Foi

363 “In short, individuals are not cognitively able to prevent knowledge gained through hindsight from impacting
their analysis of past events. Rather, individuals routinely overestimate the ex ante predictability of events after
they have occurred. Critical for patent law, once individuals have hindsight information, they consistently
exaggerate what could have been anticipated in foresight and not only tend to view what has occurred as having
been inevitable, but also as having appeared relatively inevitable beforehand” (MANDEL, 2006). Em tradugao
livre, “Em sintese, as pessoas ndo sdo cognitivamente habeis de prevenir que conhecimento obtido em
retrospecto impacte sua analise dos eventos passados. Pelo contrério, as pessoas comumente superestimam a
previsibilidade a priori de eventos depois que eles tenham acontecido. Relevante para o direito de patentes,
uma vez que as pessoas tenham informagdes retrospectivas, elas consistentemente exageram o que poderia ter
sido antecipado de antemdo e ndo s6 tendem a ver o que aconteceu como inevitavel, mas também como
inevitavel de antemao.”

364 “Essa indicagdo de subjetividade feita pela lei, entretanto, ndo pode ser apta a tornar absolutamente subjetiva a
analise técnica, visto que ela pode e deve ser feita da forma mais objetiva possivel, considerando sempre o nivel
exigido pela natureza da invengdo.” (ALMEIDA, 2014, p. 60; GARCIA, 2005, p. 34).
“The requirement of nonobviousness, codified in the Patent Actin 35 U.S.C. § 103, has been called “the ultimate
condition of patentability” because it serves the key function of weeding out patents on technically trivial
inventions and is contested in a large majority of patent cases.” (KARSHTEDT, 2021, p. 1611). Em tradugéo
livre: “O requisito de atividade inventiva, codificado no Patent Act em 35 U.S.C. § 103, vem sendo chamado
de “condigdo derradeira de patenteabilidade” porque serve a uma fungdo chave de extirpar patentes em
invengdes tecnicamente triviais e é contestado na larga maioria dos casos de patentes”.

365
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em 1966 que a Suprema Corte julgou uma trilogia de casos (MAIOR, 2010, p. 153), dentre os
quais o conhecido Graham v. John Deere e estabeleceu um conjunto de etapas para a aferi¢ao
do requisito de nao-obviedade.

Os Graham factors, como também ¢ chamado o teste, continham trés etapas principais,
quais sejam: (i) determinar o escopo € o conteudo do estado da técnica no momento da
invencao; (ii) determinar as diferencas entre o estado da técnica e o objeto reivindicado e (iii)
determinar o nivel de habilidade ordinaria na area da tecnologia. Para a afericdo de nao-
obviedade de uma tecnologia, nesse sentido, seria necessario determinar qual a habilidade
ordinaria praticada na 4rea da tecnologia no tempo do invento3®.

Como visto, a delimitagdo da capacidade ordinéria do técnico no assunto nos EUA deve
levar em consideracdo os pardmetros ndo-exaustivos estabelecidos pelo CAFC no julgamento
do caso Environmental Designs Ltd. v. Union Oil Co., isto €, (1) o nivel educacional do inventor,
(i1) os tipos de problemas encontrados na area da tecnologia, (iii) as solu¢des do estado da
técnica para esses problemas, (iv) a rapidez que as invengdes sdo feitas, (v) a sofisticacao da
tecnologia e (vi) o nivel educacional dos trabalhadores ativos na area®®’.

O raciocinio da capacidade ordinaria ou mediana € feito por exclusdo: tudo aquilo que
nao for extraordinario, é ordinario ou mediano. Assim, um conhecimento ¢ extraordinario
pertence a um inventor e nao faz parte do repertorio de capacidades e habilidades de um técnico
no assunto (DARROW, 2009, p. 234).

Além dessas etapas ou consideragdes primarias (MAIOR, 2010, p. 156), o teste Graham
conta com consideracdes secundarias, também chamadas de consideracdes objetivas, como
sucesso comercial da inven¢do, se a necessidade atendida pelo objeto era antiga e nao suprida,
tentativas fracassadas de terceiros (MAIOR, 2010, p. 156) e resultados inesperados’®®. Os
fatores ou consideracdes secunddrios foram estabelecidos pela Suprema Corte, que foi além do

Patent Act de 195239 ¢ estabeleceu indicios de obviedade ou de ndo obviedade.

366 Como visto no item 1.4, supra, essa etapa esta relacionada a delimitacdo da capacidade hipotética ordinaria e
critica do técnico no assunto. Isso significa que a habilidade ordinaria, para fins do teste Graham ¢é aquela do
profissional hipotético médio no assunto da patente em discussao.

367 Como j4 exposto no item 1.4, supra, ha discussdes na jurisprudéncia norte-americana quanto ao critério do
nivel educacional do inventor, uma vez que o parametro de aferi¢do € o técnico no assunto, ndo o inventor.
Independentemente de continuar em uso ou ter sido reduzido, ¢ véalido pensar que o questionamento sobre o
nivel educacional do inventor contribui para estabelecer o limite superior do conhecimento do técnico no
assunto. Além de ser um padrdo minimo, o técnico no assunto representa um padrdo maximo de conhecimento
que exclui as habilidades que sejam extraordinarias. Veja-se: Meara (2002, p. 279) e Darrow (2009, p. 234).

368 Manual of Patent Examining Procedure do USPTO, item 2141.

369 “Graham, to be sure, went beyond the language of § 103. Adding a fourth factor, the Court casually noted that
“[sJuch secondary considerations as commercial success, long felt but unsolved needs, failure of others, etc.,
might be utilized to give light to the circumstances surrounding the origin of the subject matter sought to be
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Esse panorama dual estabelecido em Graham nao ¢ isento de criticas e Karshtedt (2021)
fez sugestdes para modifica¢des. Independentemente de ser adequada ou ndo, fato é que o
técnico no assunto pode participar na afericdo de fatores secundarios. Por exemplo, um técnico
no assunto seria desmotivado a superar um preconceito técnico ou mesmo utilizar os mesmos
experimentos de terceiros que falharam?7°.

Com a criacdo do Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC), uma nova forma
de afericao de atividade inventiva foi desenvolvida com o objetivo de reduzir a exposi¢ao do
intérprete juridico ao problema do viés retrospectivo (ADELMAN; RADER; THOMAS, 2015,
p. 315). O teste propunha que um técnico no assunto deveria ser ensinado, sugerido ou

371 a combinar os documentos disponiveis no estado da técnica para alcangar a

motivado
invenc¢do em discussdo com razoavel probabilidade de sucesso.

O técnico no assunto tinha participagdo fundamental no TSM, como ficou conhecido o
teste aprofundado pelo CAFC. Nele a decisdo sobre a obviedade de uma tecnologia ocorrera
apenas nos casos em que o estado da técnica, a natureza do problema ou o conhecimento do
técnico no assunto demonstrar haver um ensinamento, uma sugestao ou uma motivagdo para
combinar o estado da técnica e alcancar a invencao reivindicada (MAIOR, 2010, p. 161). Vale
notar que o CAFC ndo exigia um ensinamento, uma sugestdo ou uma motivacao explicitos, de
modo que o técnico no assunto ndo era absolutamente despido de qualquer criatividade
(ADELMAN; RADER; THOMAS, 2015, p. 315).

Em 2007, esse teste passou por revisdo da Suprema Corte dos Estados Unidos ao julgar
o caso KSR International Co. v. Teleflex Inc. Na ocasido, a Corte reforgou a aplicabilidade do
método de afericao de atividade inventiva de Graham v. John Deere Co e considerou o TSM
rigido, pois limitava a analise de ndo-obviedade a uma analise formal dos termos ensinamento,
sugestdo ou motivacdo (ADELMAN; RADER; KLANCNIK, 2008, p. 168).

Nesse julgamento houve uma modificagdo essencial para a figura do técnico no assunto.

Enquanto o TSM atribuia papel pouco ou quase nada criativo ao técnico no assunto, a Suprema

patented.” (KARSHTEDT, 2021). Em tradugao livre, “Graham, com certeza, foi além da linguagem do § 103.
Adicionando um quarto fator, a Corte casualmente observou que “tais consideracdes secundarias como sucesso
comercial, necessidade ha muito sentida, mas ndo resolvida, falha de terceiros, etc., podem ser utilizados para
esclarecer as circunstancias em torno da origem da matéria que se buscava protecdo”.

370 <L ike teaching away in the prior art, the evidence that saved the patents at issue in those cases directly supported
an inference of a PHOSITA’s disbelief that the respective inventions could be achieved in view of the
knowledge available at the time of filing”. (KARSHTEDT, 2021, p. 1643). Em tradugdo livre, “Assim como
desmotivag¢des no estado da técnica, a prova que salvou as patentes em discussdo nesses casos diretamente
demonstrava a inferéncia em uma descrenca do técnico no assunto que tais invengdes poderiam ser alcangadas
em vista do conhecimento disponivel ao tempo do depdsito”.

37! “Teaching-Suggestion-Motivation”, no original em inglés.
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Corte ressaltou que ele tem “criatividade ordinaria” e ndo ¢ um automato, bem como apontou

a possibilidade de recurso ao senso comum na busca por solu¢des a problemas técnicos®’2.
Observa-se, dessa forma, que o técnico no assunto no exame atual de atividade inventiva

nos Estados Unidos participa, em particular, da ultima etapa dos Graham Factors, mas também

tem atuagdo no exame das chamadas consideragdes ou fatores secundarios.

2.3.2 O técnico no assunto no teste de atividade inventiva no EPO

No Escritorio Europeu de Patentes, seguindo a Convengdo da Patente Europeia, o algo
a mais ¢ chamado de inventive step, erfinderische Tdtigkeit ou activité inventive; todos
significam passo inventivo. A Conveng¢do sobre a Patente Europeia estabelece, no artigo 56,
que uma invengao tera passo inventivo quando nao for ébvia para um técnico no assunto na
data de deposito ou prioridade do pedido ou da patente. Da mesma forma, as Diretrizes de
Exame do EPO?7?, uma invengdo tem atividade inventiva quando nio é dbvia para um técnico
no assunto a luz do estado da técnica (PATERSON, 2001, p. 537).

Como forma de instrumentalizar essa avaliagdo de obviedade de maneira objetiva
(PATERSON, 2001, p. 538), EPO criou o teste problema-solucdo. Esse teste ou abordagem ¢
chamado pelo EPO de problem-and-solution approach e contém tré€s passos principais: (i) a
determinagdo do estado da técnica mais proximo; (ii) a delimitacdo do problema técnico
objetivo a ser solucionado; e (iii) identificar se a invengao, a partir do estado da técnica mais
proximo e do problema técnico objetivo, seria dbvia para um técnico no assunto.

Como se V€, o técnico no assunto participa expressamente da tltima etapa do teste. No
entanto, comentadores reconhecem que esse profissional atua também na delimitacao do estado
da técnica mais proximo.>’* De fato, parece razoavel imaginar que a anterioridade a ser

considerada mais proxima no exame de atividade inventiva deva ser aferida na perspectiva de

372 E importante notar que o caso KSR International Co. v. Teleflex Inc. ndo extinguiu o TSM, mas o rebaixou
frente aos Graham factors. Isso, em especial, ocorre pela valorizacdo do técnico no assunto como um
profissional de “criatividade ordinaria” e que pode recorrer ao bom senso para solucionar problemas técnicos.
Veja-se: Maior (2010, p. 168).

373 Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente do EPO, Parte G, Capitulo VII, item 1.

374 «“The closest prior art must be selected from the objective practical view of a skilled person in the art at the
filling date. A particular prior art document should be identified as the closest prior art if the skilled person
would have had good reason to select it as the basis of further development.” (PATERSON, 2001, p. 540). Em
traducgdo livre: “A anterioridade mais proxima deve ser selecionada a partir da visdo objetiva pratica de um
técnico no assunto na data de deposito. Um documento de anterioridade em particular deve ser identificado
como anterioridade mais proxima se o técnico no assunto teria tido boas razdes para seleciona-lo como base
para desenvolvimento posterior.”
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um técnico no assunto, que € o parametro de afericdo de atividade inventiva como um todo.
Inclusive, isso esta estabelecido no item G.VIIL.5.1 das Diretrizes de Exame do EPO.

O segundo passo, o da formulagdo do problema técnico objetivo, parece nao contar
ativamente com a perspectiva do técnico no assunto. No entanto, deve-se frisar que o problema
ali estabelecido sera resolvido por esse profissional de conhecimentos técnicos medianos.?”>
Um dos perigos dessa etapa esta na suscetibilidade as influéncias do viés retrospectivo, pois o
examinador de patentes ¢ instado a formular o problema técnico a partir do estado da técnica
mais proximo, mas ja tendo conhecimento da invencdo, de modo a verificar se um técnico no
assunto resolveria tal problema de maneira 6bvia®7®,

Estabelecido o estado da técnica mais proximo e o problema técnico objetivo, passa-se
ao terceiro passo da analise de passo inventivo, na qual o técnico no assunto € utilizado como
parAmetro. Como visto’”’, esse profissional tem conhecimentos técnicos medianos na area da
tecnologia, mas pode recorrer aos chamados conhecimentos gerais comuns no exame de
atividade inventiva.

Para o EPO, a questdo ndo ¢ se um técnico no assunto poderia alcancar a invengao
reivindicada, mas se ele iria alcanca-la a partir das revelagdes e do problema técnico objetivo
estabelecido no passo anterior’’®. A questdo ¢é particularmente sensivel, pois ndo basta que os
especialistas na tecnologia e os intérpretes juridicos montem as pegas de um quebra-cabeca;
fosse assim, toda invengao seria dbvia.

A exigéncia do Escritério Europeu de Patentes ¢ que se demonstre que um técnico no

assunto chegaria a invengdo, de forma que o que estd sendo reivindicado “ndo vai além do

375 “In accordance with the problem-and-solution approach, knowledge of the claimed invention and its effect is
necessarily used both when determining what is the closest prior art and when defining the problem to be solved
by the skilled person vis-a-vis such closest prior art.” (PATERSON, 2001, p. 543). Em tradugdo livre, “De
acordo com a abordagem problema-solu¢do, o conhecimento da invengdo reivindicada e seu efeito ¢é
necessariamente usado tanto na determinag@o da anterioridade mais proxima quanto na definicdo do problema
a ser resolvido pelo técnico no assunto em vista dessa anterioridade mais proxima”.

376 “The avoidance of hindsight when following the problem-and-solution approach depends primarily upon an
objective definition of the problem to be solved. The objective technical problem is the problem which a skilled
person would objectively recognize as the problem when comparing the closest prior art with the technical
effect of the claimed invention” (PATERSON, 2001, p. 543). Em traducao livre, “Evitar o viés retrospectivo na
abordagem solu¢do depende principalmente em uma defini¢@o objetiva do problema a ser resolvido. O problema
técnico objetivo ¢ o problema que um técnico no assunto objetivamente reconheceria na comparagdo da
anterioridade mais proxima com o efeito técnico reivindicado na invengédo”.

377 Ttem 2.4, infia.

378 “In assessing inventive step the question is whether a skilled person would have arrived at the claimed solution
to a problem (as compared to whether he could have done so). In other words, the assessment of inventive step
depends upon the extent to which a skilled person would have been technically motivated towards the claimed
invention.” (PATERSON, 2001, p. 559). Em tradugdo livre, “Na analise de atividade inventiva, a questdo € se
um técnico no assunto teria alcangado a solug@o ao problema reivindicada (em vez de se ele poderia fazé-lo).
Em outras palavras, a analise de atividade inventiva depende da extensdo a qual um técnico no assunto teria
sido tecnicamente motivado em diregdo a invengao reivindicada”.
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progresso normal da tecnologia; que meramente decorre da forma natural e logica do estado da
técnica; que nao implica o exercicio de técnica ou habilidade outra que a esperada de um técnico
com conhecimento médio no assunto” (MAIOR, 2010, p. 201). Por essa razdo, a pergunta a ser
respondida na terceira etapa do teste Problema-Solugao nao ¢ could, mas would.

Essa diferenga de abordagem ressalta a importincia da motivagao do técnico no assunto
a alcancar a inven¢do (PATERSON, 2001, p. 560). Essa motivacao pode estar na expectativa
de alguma melhoria ou vantagem ou mesmo em um incentivo implicito do estado da técnica,
conforme pontua o item G.VII.5.3 das Diretrizes de Exame do EPO. Dessa forma, observa-se

que o técnico no assunto no EPO possui uma capacidade criativa limitada3”.

2.3.3 O técnico no assunto no teste de atividade inventiva do INPI

No Brasil, como ja dito, o requisito tomou o nome de atividade inventiva e seu
significado ¢ igualmente o algo a mais proposto na ideia de contributo minimo. Como se
depreende da leitura do art. 13 da LPI, uma inven¢do tem atividade inventiva quando nao
decorrer de maneira evidente ou 6bvia do estado da técnica na perspectiva de um técnico no
assunto.

O método de avaliagao de atividade inventiva hoje em vigor no Brasil foi regulamentado
em 2016 na Resolugao n° 169, que instituiu o Bloco II das Diretrizes de Exame, e esta previsto
no item 5.9 dessa resolucdo. Antes desse item, porém, a Autarquia traz reflexdes relevantes
sobre o exame do requisito. Em primeiro lugar, o item 5.5 estabelece que o examinador de
patentes nao deve considerar apenas a solugdo técnica oferecida, mas também o campo técnico
no qual a tecnologia estd inserida, o problema técnico solucionado e os efeitos técnicos
produzidos pela invengao®°,

No item 5.6, o INPI ressalta que se deve evitar um procedimento “quebra-cabeca” na
comparacdo dos elementos de uma reivindicacdo frente ao estado da técnica. A Autarquia
aponta que a invencao deve ser analisada como um todo, ndo sendo suficiente para a falta de
atividade inventiva que as caracteristicas técnicas reivindicadas sejam obvias em separado. Isso,

3

salvo nos casos de agregacdo e justaposicdo de caracteristicas conhecidas, ie., “uma

combinagdo que resulta em um efeito que ¢ a simples soma dos efeitos individuais das

caracteristicas”.

379 Como j4 analisado no item 1.4, supra. Veja-se também: Maior (2010, p. 208).
380 Nao esta dito no item, mas todos esses elementos devem ser vistos na perspectiva de um técnico no assunto.
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O teste de atividade em si contém trés etapas, tal como ocorre com o0s testes norte-
americano e europeu. A primeira etapa envolve determinar o estado da técnica mais proximo;
a segunda, determinar as caracteristicas distintivas da invencao e/ou o problema técnico de fato
solucionado pela inven¢ao; a terceira, determinar se diante do problema técnico considerado e
partindo-se do estado da técnica mais préximo, a invengdo ¢ ou nao 6bvia para um técnico no
assunto.

Na primeira etapa, o INPI indica que o estado da técnica mais proximo deve ser aferido
na perspectiva de um técnico no assunto a data de deposito ou de prioridade do pedido de
patente, conforme indica o item 5.11. Disso resulta que, tal como ocorre no EPO, a participacao
do profissional de conhecimentos técnicos medianos ndo se limita ao exame de inventividade
em si, mas também na delimitacdo do documento mais proximo.

No entanto, diferentemente do EPO, o teste brasileiro indica que € possivel considerar
como estado da técnica mais proximo um, dois ou excepcionalmente trés documentos, que
sejam relacionados com a invencdo. O estado da técnica mais proximo pode ser formado por
documentos do mesmo campo técnico ou de campo técnicos diferentes, como estabelecido no
item 5.10. Quando for do mesmo campo técnico, o estado da técnica mais proximo pode
compreender um ou mais documentos em que (i) o problema técnico, os efeitos técnicos ou o
uso pretendido sdo os mais proximos da invencao reivindicada ou (i1) que descrevam o maior
numero de caracteristicas técnicas da invencdao reivindicada. Ou seja, ha uma relagdo
alternativa.

Por outro lado, quando o estado da técnica mais proximo for de outro campo técnico, o
documento deve ser capaz de realizar a fungdo da inveng¢do e deve descrever o maior nimero
de caracteristicas técnicas da invencao, de modo que ha uma relagao aditiva. O estado da técnica
mais proximo de campo técnico diferente deve ser tanto capaz de realizar a fungdo quanto
descrever o maior niimero de caracteristicas. A Autarquia reforca que a preferéncia para a
delimitacdo do estado da técnica mais proximo esta em revelagdes do mesmo campo técnico ou
de campo semelhante, que devem ser analisados antes de se cogitar por um campo técnico
diferente.

A segunda etapa do teste do INPI consiste em determinar as caracteristicas distintivas
da inveng¢do e/ou o problema técnico de fato solucionado por ela. No ponto, nota-se novamente
a influéncia do teste problema-solugao do EPO, ja que o item 5.13 determina que devem ser
examinadas as caracteristicas distintivas para que o problema técnico solucionado pela
inven¢do seja determinado objetivamente. Tal como no Escritério Europeu de Patentes, deve-

se elencar os elementos da reivindicacdo e compara-los com o estado da técnica mais proximo.
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Por sua vez, o item 5.14 autoriza que o problema técnico seja reformulado caso o estado
da técnica mais proximo identificado no exame seja diferente daquele apontado no relatério

381 De fato, novos documentos identificados durante o exame

descritivo como depositado
podem sugerir uma possibilidade de mudanca no problema técnico. O INPI, contudo, ressalva
uma questdo importante relativa ao viés retrospectivo nessa modificagdo. E de fundamental
importancia que eventual reformulacdo do problema técnico ndo inclua “parte da solucao
técnica oferecida pela invencao” na sua definigdo, conforme o item 5.19 das Diretrizes.

A consequéncia foi justamente apontada nesse item: “para ndo induzir o examinador a
concluir que a inven¢do ndo apresenta atividade inventiva”. Caso o problema técnico inclua
parte da solugdo oferecida, as chances de se concluir pela obviedade da tecnologia reivindicada
sdo praticamente certas. Contudo, a conclusdo adequada pela obviedade ou ndo de uma
tecnologia deve ser alcancada na perspectiva de um técnico no assunto a data relevante para o
pedido.

Como ultima etapa no exame de atividade inventiva do INPI, deve-se determinar se a
invengao seria Obvia ou nao para um técnico no assunto, tomando em consideracao o problema
técnico e partindo-se do estado da técnica mais proximo. Para essa etapa, o Bloco II das
Diretrizes dedicou dois itens que estabelecem a capacidade critica do técnico no assunto no
sistema de patentes de inveng¢do no Brasil®%2,

E imperativo ressaltar a importancia de dois aspectos para a correta compreensdo do
requisito de atividade inventiva segundo o padrdo atual a ser aplicado. A primeira delas esta
relacionada a motivagdo prevista no item 5.20; o que deve ser aferido no exame “é se existe
uma motivagdo” para a modificar o estado da técnica mais proximo de forma a alcancar as
caracteristicas distintivas da invengao, com o objetivo de solucionar o problema técnico. Dessa
forma, observa-se que a analise de atividade inventiva deve considerar se ha uma motivagao,
implicita ou explicita, no estado da técnica para alcangar a invengao.

Em complemento, o item 5.21 indica que, na aferi¢ao de atividade inventiva, o técnico
no assunto “ndo deve ser considerado como um mero automato motivado apenas pelo contetido

revelado nos documentos™.?3 Assim, o profissional de conhecimento técnico mediano tem

381 Como visto no item 3.2.1.1, supra, o relatério descritivo de um pedido ou de patente deve indicar qual o

problema técnico solucionado, tanto por for¢a de uma exigéncia auténoma prevista nas Diretrizes de Exame do

INPI, quanto por for¢a da necessidade de capacitar um técnico no assunto a reproduzir a invengao, i.e., COMo

parte da condicdo de suficiéncia descritiva.

Como ja abordado no item 1.4, supra.

383 O que denota a influéncia do caso KSR International Co. v. Teleflex Inc. no exame de atividade inventiva do
INPL

382



161

conhecimento e experiéncia no campo da invengdo e tem capacidade de fazer conexdes e
relacdes de forma razodvel entre os aspectos técnicos.

Outra palavra que o item 5.21 utiliza € “conduzir”; se o estado da técnica conduz o
técnico no assunto a modificar o estado da técnica de forma a alcancar a inveng¢ao, nao ha
atividade inventiva’®*. Nesse item, o ponto mais relevante da participagio do técnico no assunto

no teste do INPI hoje em vigor estd no termo “necessariamente”, empregado na seguinte frase:

Deve ser avaliado se qualquer ensinamento no estado da técnica, como um todo,
conduziria necessariamente um técnico no assunto, diante do problema técnico, a
modificar ou adaptar o estado da técnica mais préximo, de modo a alcangar a solucao
proposta pela reivindicacao.

Isso significa que o examinador de patentes de invengao e aqueles que desejarem anular
atos administrativos de concessdo de patentes de invencdo tém o Onus de demonstrar que o
estado da técnica necessariamente conduziria o técnico no assunto a modificar o estado da
técnica mais proximo, de forma a alcancar a invengado reivindicada. Caso os documentos de
anterioridade nao demonstrem a conducdo necessaria do profissional hipotético médio, a
tecnologia serd inventiva e merecedora de prote¢do por patente.

A ressalva feita pelo INPI parece adequada, uma vez que equilibra a criatividade
ordinaria prevista no mesmo item 5.21. Se, por um lado, o técnico no assunto ¢ capaz de “fazer
conexoes ¢ relacdes de forma razodvel entre os aspectos técnicos”, por outro, ele deve
igualmente ser conduzido necessariamente por tais relacdes. Embora esse profissional de
conhecimentos técnicos medianos seja dotado de criatividade ordinaria, ele deve ser
necessariamente conduzido pelo estado da técnica a alcancar a invengdo mediante a
modificag¢ao do estado da técnica mais proximo.

As Diretrizes do INPI mostram, portanto, um caminho médio entre o sistema norte-
americano, no qual o técnico no assunto ¢ dotado de mais criatividade, e o sistema do EPO, no
qual o técnico no assunto possui pouca capacidade criativa.

Para além disso, o teste de atividade inventiva do INPI limita o nimero de anterioridades
que podem ser combinadas. O item 5.22 indica que podem ser combinadas duas ou
excepcionalmente trés divulgacdes do estado da técnica na andlise de obviedade. A limitacao

parece igualmente razoavel, pois a0 mesmo tempo que permite alguma combinagao, impede o

384 Essa, por sua vez, parece mostrar a influéncia do Escritorio Europeu de Patentes, especialmente no que 14 é
estabelecido sobre tecnologias que atendem ao requisito do passo inventivo ndo serem decorréncia natural do
avango da area tecnoldgica.
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j& mencionado “quebra-cabega” de anterioridades, exemplo tipico de viés retrospectivo
(hindsight bias).

O parametro para a combinacao de documentos também € o técnico no assunto, isto €,
apenas poderao ser combinados os documentos que seriam combinados pelo profissional de
conhecimento técnico médio que buscasse resolver o problema técnico®®’. Da mesma forma, a
combinac¢do de duas ou trés partes de um mesmo documento € permitida se “existe uma base
razoavel para que um técnico no assunto associe estas partes”.

Dessa forma, nota-se que a participagdo do técnico no assunto no exame de atividade
do INPI parece indicar uma mescla da influéncia dos sistemas norte-americano e europeu. Isso
ocorre pela relevancia que tais jurisdicdes possuem no sistema de patentes de invencao,
permanecendo ainda atualmente como centros de produ¢do de conhecimento tecnoldgico como

ferramentas para o progresso tecnologico.

2.3.4 O técnico no assunto no Teste da Motivacdo Criativa

Outro método desenvolvido no pais para aferi¢do de atividade inventiva € o Teste da
Motivagdo Criativa (TMC), que foi sistematizado em sentenga proferida em 04/12/2014 e
publicada em 05/06/2015, pela Excelentissima Juiza Federal Marcia Maria Nunes de Barros.
Conforme esclarecido na referida sentenca, uma das razdes para a sua criagdo foi a falta de um
método de aferigdo de atividade inventiva3®S.

Foi apenas com a edi¢do da Resolugdo n° 169 de 2016, que instituiu o Bloco II das
Diretrizes de Exame, que o INPI passou a adotar um teste especifico de atividade inventiva,
conforme descrito no item 5.9 da referida resolugdo. Atualmente, o Tribunal Regional Federal
da 2* Regido discute se 0 TMC deveria continuar a ser utilizado (BRASIL, 2022).%%7 Apesar
disso, a relevancia tedrica e pratica do TMC permanece inegavel, tendo constituido uma quebra
de paradigma diante da inércia do INPI.

Por se propor ser um teste de aferi¢ao de atividade inventiva, o TMC tem o objetivo de

“determinar se um técnico no assunto seria motivado por sugestdo, ensinamento explicito ou

385 Como estudado no item 1.4.1.4, supra.

386 “No caso brasileiro, nio h4, na legislacdo ou nas Diretrizes de Exame do INPI, uma defini¢io clara de um teste
de obviedade a ser aplicado, que forneca todos os elementos necessarios a sua aferi¢ao.” (BRASIL, 2014).

387 “No que a observancia da metodologia "TMC - Teste da motivagdo Criativa" indicada pelo Juizo nos

quesitos, também procede o recurso, na medida que difere dos critérios adotados pelas normativas técnicas do

INPI, 6rgdo que detém a competéncia para analise dos privilégios em questio”
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implicito do estado da arte a encontrar a solu¢do técnica reivindicada, ou se sua criagdo
decorreria de verdadeira inventividade” (BARROS, 2018).

Embora o TMC nao aprofunde expressamente quanto a figura do técnico no assunto, o
que parece ser intencional, j& que seu objetivo principal ¢ oferecer uma solugdo para a aferi¢ao
de atividade inventiva, ha reflexdes valiosas acerca da sua natureza juridica, bem como de suas
capacidades.

De fato, ainda que nao diga de maneira expressa, € possivel inferir que o TMC comporta
uma etapa prévia de delimitagdo da capacidade de um técnico no assunto, como se pode
observar em sentencas proferidas pelo MM. Juizo da 13* Vara Federal do Rio de Janeiro
(BRASIL, 2015, 2020).

No que tange a natureza juridica do técnico no assunto, nota-se que o TMC considera
que o técnico no assunto tem natureza ficticia: “a aferi¢do da atividade inventiva se da pela
investigacdo da obviedade, por meio de um constructo juridico denominado “técnico no
assunto” (BRASIL, 2020). De forma ainda mais clara, a Excelentissima Juiza Federal Marcia

Maria Nunes de Barros assim abordou a natureza juridica do técnico no assunto:

“A legislacdo patentaria ndo delimita de forma precisa e objetiva a extensdo do
conhecimento do técnico no assunto. Todavia, o INPI recentemente instituiu, por meio
da Resolugdo n° 169/2016 (Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente — Bloco II —
Patenteabilidade), critérios mais claros e transparentes sobre tal fic¢do juridica, em
consonancia com alguns pontos anteriormente estabelecidos por este Juizo, fundado
em concepg¢des do direito comparado, no que compativeis com o nosso ordenamento
normativo”

Com relagdo a capacidade de formar grupos, o teste indica que um técnico assunto pode
ser formado por um profissional regularmente qualificado na area técnica ou por um grupo de
pessoas qualificadas na area, como, por exemplo, uma equipe de producdo ou pesquisa. Além
dessa, o TMC especifica que um técnico no assunto tem conhecimento de todo o estado da
técnica e, em especial, dos documentos que foram utilizados na a¢ao judicial.

Do ponto de vista da capacidade ordinaria, esse profissional possui também capacidade
e meios para trabalhos de rotina e de experimentacao cientifica. No ponto, vale uma reflexao
sobre a qualificacao da experimentacdo autorizada pelo TMC. Ao passo que o INPI limita tanto
os trabalhos quanto a experimentacdo a atividades rotineiras, o Teste da Motivacdo Criativa
parece ampliar essa capacidade ao autorizar que o técnico no assunto conduza uma

experimentacao cientifica que ndo esteja limitada a atividades rotineiras.
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Em relagdo a capacidade critica, o TMC aponta que o técnico no assunto tem
conhecimento e criatividade medianos, nio devendo ser considerado um autdomato®®8. Da
mesma forma, o Teste da Motivacao Criativa indica que um técnico no assunto tem capacidade
de procurar sugestdes no estado da técnica compreendido por seus conhecimentos, bem como
em 4reas vizinhas e outras areas técnicas.

Por um lado, as areas vizinhas podem ser consultadas caso existam problemas técnicos
iguais ou semelhantes aos que a tecnologia em discussao busca resolver; por outro, as outras
areas técnicas podem ser consultadas se o estado da técnica do campo da qualificagao do técnico
no assunto fizer sugestdes nesse sentido.

Ainda no contexto da capacidade critica, € importante ressaltar que o TMC prevé que
o técnico no assunto tem capacidade de procurar e buscar solugdes. Em outras palavras, o
técnico no assunto ndo somente ¢ reativo aos impulsos oferecidos pelo estado da técnica
(ensinado, sugerido ou motivado), tampouco tem mera criatividade ordinaria de KSR v.
Teleflex, mas tem criticidade suficiente para pesquisar ativamente por sugestoes no estado da
técnica.

De igual maneira, sua capacidade critica permite fazer escolhas para tentar resolver
problemas técnicos que se apresentem, o que reforga o papel mais ativo desempenhado pelo
técnico no assunto, em contraposicao ao papel mais reativo estabelecido nas Diretrizes de
Exame do INPI.

De forma a sintetizar a capacidade do técnico no assunto, o TMC estabelece que “o
técnico no assunto, portanto, possui certa criatividade e capacidade de investigagdo para
solucionar um problema técnico, desde que a solugdo esteja, no minimo, sugerida no estado da
técnica”.

Com efeito, o Teste da Motivacdo Criativa ressalta que esse profissional ndo equivale a
um inventor, este classificado como uma pessoa com capacidade de “chegar a um efeito técnico
novo inesperado, seja pela combinagdo de elementos ja conhecidos, seja contrariando os
ensinamentos da arte prévia”. Observa-se, assim, que, tal como o INPI, a superagao de um
preconceito ou barreira técnicos € entendida como uma capacidade de um inventor, mas ndo de
um profissional de conhecimentos técnicos medianos.

Feitas as consideracdes sobre a capacidade do técnico no assunto no Teste da Motivagao
Criativa, passa-se as etapas afericao de atividade em si. O teste € composto por quatro etapas

principais, sendo que a ultima etapa possui dois passos adicionais. A primeira etapa ¢ relativa

388 Infere-se a partir disso que o teste foi influenciado pelo julgado KSR International Co. v. Teleflex Inc. da
Suprema Corte dos EUA.
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a determinagdo do problema e da solucdo técnica reivindicada. De inicio, vé-se que a primeira
etapa no TMC ¢ distinta dos demais testes de atividade inventiva aqui analisados (LESSA,
2018, p. 58-59). Enquanto os demais testes iniciam a aferi¢do com a delimitagao do estado da
técnica relevante, o TMC comega pela propria tecnologia em discussao.

Sua segunda etapa ¢ a de definicdo do estado da técnica suscetivel de conhecimento por
um técnico no assunto. No ponto, convém relembrar que a capacidade do técnico no assunto
para fins de aplicagdo do TMC compreende o conhecimento de todo o estado da técnica, com
possibilidade de recurso a areas vizinhas, caso enfrentem problemas semelhantes; ou a outras
areas, caso as anterioridades do mesmo campo assim sugiram. Lessa (2018, p. 59) aponta que
¢ possivel tracar um paralelo entre a segunda etapa do TMC e a primeira etapa do teste aplicado
nos Estados Unidos.

Em seguida, o Teste da Motivagao Criativa contém etapa de determinagdo das
anterioridades relevantes a afericao de atividade inventiva. Esse passo € realizado por meio da
verificagdo das semelhancas e diferencas entre a solucdo técnica reivindicada e as
anterioridades. Embora essa etapa tenha correspondente semelhante no teste de atividade
inventiva do INPI, vale pontuar que o TMC nao parte de um estado da técnica mais proéximo.

Na quarta e ultima etapa, denominada exame da motivagdo criativa, deve-se verificar
se um técnico no assunto teria sido motivado a realizar a combinagdo ou as modificagdes
necessarias para alcangar a solucao técnica reivindicada. Como mencionado, o técnico no
assunto no TMC possui capacidade critica mais ampla do que aquela prevista nas Diretrizes de
Exame do INPI, pelo que ¢ possivel inferir que o limiar da motivag@o para alcangar a tecnologia
reivindicada parece mais baixo.

De maneira subsididria, por fim, o TMC indica que ¢ possivel consultar indicios de

atividade inventiva para afastar uma conclusao de obviedade, quais sejam:

a) a solugdo de um problema técnico ha muito conhecido, mas ndo solucionado; b) a
superagdo de um preconceito ou barreira técnica; ¢) a obtengdo de sucesso comercial,
se vinculado ao carater técnico da invengdo, ¢ ndo a publicidade; d) o fato de a solugdo
técnica apresentada pela invengdo ser contraria aos ensinamentos do estado da técnica,
obtendo efeito técnico inesperado.

Ainda assim, quando os indicios ndo puderem comprovar a existéncia de atividade
inventiva, a conclusdo de obviedade deve se pautar em um raciocinio objetivo, exemplificadas

COmo:
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a) a combinagdo de elementos do estado da técnica de acordo com métodos
conhecidos, produzindo resultados previsiveis; b) a mera substitui¢cdo de um elemento
conhecido por outro, sem a demonstragdo de efeito técnico vantajoso inesperado,
obtendo resultados previsiveis; (c) o uso de técnica conhecida na area geral, vizinha
ou sugerida no estado da técnica da area em questdo, para aprimorar dispositivos,
métodos ou produtos similares, produzindo resultados previsiveis; (d) a escolha de
solucdo Obvia de se tentar, dentre um numero finito de solugdes previsiveis
identificadas, com uma expectativa razoavel de sucesso que se mostrou
fundamentada; (e) um ensinamento, sugestdo ou motivagdo no estado da técnica, ndo
necessariamente explicito, que teria levado alguém com conhecimento mediano a
modificar a referéncia do estado da técnica ou a combinar os ensinamentos de
referéncia do estado da técnica, para chegar a invengdo reivindicada.

Em vista do exposto, pode-se observar que o TMC contém etapas, nas quais a
participacao do técnico no assunto ¢ particularmente relevante. Ainda assim, parece que a maior
contribuicao do teste para o técnico no assunto esta na etapa preliminar de delimitagcdo da sua
capacidade. Mediante a ampliacdo das capacidades ordindria e critica, o Teste da Motivagao
Criativa sugere reflexdes relevantes para a determinacdo do parametro de afericdo dos

requisitos de patenteabilidade.



167

3 PROPOSTA DE CONSTRUCAO CONCRETA DO TECNICO NO ASSUNTO NO
EXAME DE PATENTEABILIDADE

Como se viu nos capitulos anteriores, a atividade de interpretacao, em especial do
intérprete juridico, passa pela enunciagcdo dos fatos de maneira que possam ser objeto da
aplicagdo das fontes normativas (LARENZ, 2019, p. 391). Essa etapa preliminar de organizagao
dos fatos em matéria de patentes de invengdo ¢ particularmente dificil por um conjunto de
razoes.

Primeiramente, esta-se diante de uma pratica de aplicacdo do direito altamente baseada
em fatos®®®. Em segundo lugar, e talvez como consequéncia da primeira questdo, os fatos
discutidos sdo altamente técnicos. Por exemplo, discutem-se tecnologias de farmacia, de
telecomunicagdes, de Oleo e gés, de mecanica e de qualquer outro ramo que seja técnico
(SCHAR, 1999). Os intérpretes juridicos ndo necessariamente possuem conhecimento desses
fatos e muitas sao as especificidades de cada tecnologia.

Em terceiro lugar, os examinadores de patentes de invengdo e os peritos judiciais
analisam fatos técnicos ocorridos no passado. A tecnologia patenteada ou objeto de um pedido
de patente deve ser comparada com o estado da técnica da época do seu deposito ou prioridade
(INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURIDICOS E TECNICOS, 2013,
p. 34-35), tornando a apuracao do preenchimento dos requisitos de patenteabilidade uma tarefa,
por definigdo, retrospectiva’®’.

Em quarto lugar, a natureza juridica do técnico no assunto como conceito juridico

indeterminado carrega uma incerteza na aplicacdo do conceito pelo examinador de patentes de

389 “Determining whether a claimed invention would have been nonobvious to a person of ordinary skill in the art
is a highly fact-intensive analysis, with many factors to be considered in reaching a legal conclusion as to
whether the claimed invention satisfies the requirements of 35 U.S.C. §103.” (PEREIRA; KUNIN, 2015). Em
tradug@o livre, “Determinar se uma invengao reivindicada teria sido ndo-0bvia para um técnico no assunto ¢
uma andlise altamente baseada em fatos, com varios fatores a serem considerados para alcangar uma conclusio
juridica sobre se a invengao satisfaz os requisitos do 35 U.S.C. §103.”

390 “In short, individuals are not cognitively able to prevent knowledge gained through hindsight from impacting
their analysis of past events. Rather, individuals routinely overestimate the ex ante predictability of events after
they have occurred. Critical for patent law, once individuals have hindsight information, they consistently
exaggerate what could have been anticipated in foresight and not only tend to view what has occurred as having
been inevitable, but also as having appeared relatively inevitable beforehand” (MANDEL, 2006). Em tradugéo
livre, “Em sintese, as pessoas ndo sdo cognitivamente habeis de prevenir que conhecimento obtido em
retrospecto impacte sua analise dos eventos passados. Pelo contrario, as pessoas comumente superestimam a
previsibilidade a priori de eventos depois que eles tenham acontecido. Relevante para o direito de patentes,
uma vez que as pessoas tenham informagdes retrospectivas, elas consistentemente exageram o que poderia ter
sido antecipado de antemdo e ndo so tendem a ver o que aconteceu como inevitavel, mas também como
inevitavel de antemao”.
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invengdo e pelo perito judicial. Sendo um profissional de conhecimento técnico mediano na
area da tecnologia, ndo se sabe qual sua qualifica¢do académica e profissional.

Diante desses dramas, € necessario identificar instrumentos que possibilitem a adequada
aplicagdo da figura do técnico no assunto pelo INPI e pelos tribunais, especialmente quando se
considera que a decisdo que empregar conceitos juridicos indeterminados sem explicar o motivo
de sua incidéncia carece de fundamentagdo’®!.

Em vista desse problema, € preciso identificar instrumentos juridicos que permitam que
se confirme se as decisdes em matéria de patentes de invengao estao aplicando corretamente a
figura do técnico no assunto. Para tanto, € preciso garantir que os fatos técnicos em discussao
sejam examinados na perspectiva de um técnico no assunto.

Nesse espirito, o presente capitulo se dedica a justificacdo e a proposi¢cao de um conjunto
de etapas para instruir os operadores do direito a verificarem se as conclusoes faticas indicadas
pelos examinadores de patentes e pelos peritos judiciais foram alcangadas na perspectiva de um
técnico no assunto. Em sintese, propde-se a construgdo concreta do conceito de técnico no
assunto para cada tecnologia em discussao.

Com construgdo concreta, busca-se elencar a qualificagdo académico-profissional do
técnico no assunto, tanto na direcdo vertical (i.e., quanto conhecimento ele tem) quanto
horizontal (i.e., qual a drea do conhecimento ou experiéncia profissional). De igual maneira, se
esse técnico no assunto € formado por um unico profissional ou por um grupo de pessoas.

Em um primeiro momento, devem-se listar as justificativas tedricas e processuais para
a adocdo da construcdo concreta do técnico no assunto (item 3.1). Em seguida, serd examinada
a experiéncia de jurisdi¢cOes estrangeiras com a construcdo concreta da figura do técnico no
assunto nas acdes envolvendo nulidade de patentes € no exame administrativo de concessao
(item 3.2).

Em um terceiro momento, passa-se a proposi¢do do teste de construcdo concreta do

técnico no assunto para o exame dos requisitos e condi¢cdes de patenteabilidade, adotando-se

31 “A partir de agora — embora isso ja devesse ser a regra — caso os magistrados ndo queiram ver suas decisdes
anuladas por falta de fundamentacdo, deverdo observar o roteiro delineado no art. 489, §1° ¢/c incisos I a VI,
do NCPC. A propdsito, ndo sera considerada fundamentada a decisdo judicial que a) se limitar a indicar
determinado artigo de lei sem fazer a correlagio com o caso concreto; b) empregar conceitos juridicos
indeterminados, sem explicar o motivo de sua incidéncia no caso; ¢) invocar motivos que serviriam para
embasar qualquer outra decisdo; d) ndo enfrentar os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a
conclusdo adotada pelo julgador; e) se limitar a invocar precedente ou enunciado de simula, sem demonstrar
sua pertinéncia a hipdtese em discussao; e f) deixar de seguir enunciado de simula ou precedente invocado pela
parte, sem demonstrar a existéncia de distingdo no caso concreto ou superagdo do entendimento.” (MAZZOLA,
2020, p. 151).
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um conjunto de etapas encadeadas para a transposi¢do do padrdo abstrato de conduta ao caso

concreto (item 3.3).

3.1 Justificativas para a ado¢ao de um teste envolvendo o técnico no assunto

Os motivos para a ado¢do de um teste envolvendo o técnico no assunto podem ser
identificados em duas frentes distintas e independentes. Em primeiro lugar, a falta de uma
construgdo concreta de quem seria o profissional de conhecimento técnico médio no exame de
patentes de inven¢do ndo permite que se avalie se as decisdes alcangadas estdo corretas ou
equivocadas.

Como ndo se sabe de antemao quais seriam as qualificacdes desse profissional de
conhecimento técnico mediano, ndo ¢ possivel saber se uma decisdo, por exemplo, sobre
obviedade de uma tecnologia, foi tomada a partir da perspectiva de um técnico no assunto. No
ponto, a situagdo se assemelha ao experimento fisico que ficou conhecido como Gato de
Schrédinger (item 3.1.1).

A segunda justificativa pode ser encontrada no dever de fundamentacgdo das decisdes
judiciais, que exige a correlagdo da norma juridica com o caso concreto, veda emprego de
conceitos juridicos indeterminados sem explicagdo do motivo da sua incidéncia e proibe a
invocagao de motivos que serviriam para embasar qualquer outra decisao (item 3.1.2).

392

3.1.1 O técnico no assunto visita®’” a fisica quantica

A escolha do técnico no assunto como parametro de afericdo dos requisitos legais de

patenteabilidade se baseia em um exercicio de objetividade®**. Essa tentativa de reduzir a forga

392 <A PI ¢é espontdnea. Onde ha oportunidades de fazer comércio, homens e mulheres com espirito empreendedor
se entregardo a tarefas de comprar ¢ vender, com ganhos para eles e suas familias. E onde ha homens ¢ mulheres
fazendo comércio, naturalmente surgirdo métodos, mais ou menos criativos, mais ou menos sofisticados, para
que diferenciem as suas empresas e os seus produtos e servigos.” (CARVALHO, 2017, p. 19).

393 “This places the standard for patentability on a legally objective, rather than subjective, footing. The PHOSITA
standard mea’ures the inventor's achievements against a judicially determined external metric, rather than
against an expectation based on whatever level of skill the inventor might actually possess. The standard also
has the practical effect of avoiding the requirement that judges and other arbiters of patentability be experts in
a given field. The PHOSITA standard is thus an ultimate conclusion of law based upon evidence, not dictated
by the capabilities or knowledge of the Patent Office examiner, a reviewing judge, or even that of the inventor”.
(BURK; LEMLEY, 2002, p. 1188). Em tradugdo livre: “Isso coloca o padrdo de patenteabilidade em um
fundamento juridico objetivo em vez de subjetivo. O técnico no assunto mede as contribuigdes do inventor em
face de uma métrica juridica externa, em vez de em face de uma expectativa baseada no nivel de habilidade que
o inventor possa efetivamente ter. O padrdo também tem o efeito pratico de evitar que juizes ¢ outros decisores
em patenteabilidade sejam especialistas em determinado campo. O padrdo do técnico no assunto €, assim, uma
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do subjetivismo esta inserida em um contexto de busca por objetividade no sistema de patentes
de inven¢do como um todo®*?,

Embora a figura do técnico no assunto contribua para a redugdo das subjetividades, ela
nao soluciona todos os problemas no exame de patentes de invengao. Isso porque, ainda que se
saiba, em abstrato, que um técnico no assunto ¢ um profissional de conhecimento técnico
médio®®, a pratica atual do sistema de patentes de inven¢do no Brasil ndo constroi
concretamente a figura para definir sua qualificacdo académica e profissional para a tecnologia
em discussao.

Nao saber a qualificagdo académica ou profissional de um técnico no assunto implica
que ndo se sabe se a conclusdo técnica do examinador de patentes de invengdo ou do perito
judicial foi tomada na perspectiva de um profissional de conhecimento técnico médio, como
determina a LPI.

Para ilustrar essa dificuldade, pode-se citar o documento “Decisdes de 2* Instancia em
Patentes”, produzido pelo INPI, com o objetivo de “dar transparéncia as decisdes de 2?
instancia” proferidas pela Autarquia (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL, 2022a). Embora o documento seja valiosissimo, € possivel atestar que o técnico
no assunto nao vem sendo corretamente aplicado.

Dentre os 459 resultados para o termo “técnico no assunto” disponiveis no arquivo, nao
¢ possivel identificar qualquer decisao em que essa figura tenha sido concretamente construida,
isto €, em que o INPI tenha esclarecido (i) quantas pessoas estariam envolvidas na solu¢dao dos
problemas técnicos ou (ii) quais suas formagdes académico-profissionais. Para ilustrar o

ponto®?%, toma-se a liberdade de transcrever trecho da decisdo proferida no caso TBR1182/21:

conclusdo juridica baseada em evidéncias faticas, ndo ditadas pelas capacidades do examinador do Escritério
de Patentes, do juiz ou mesmo do inventor.”

394 Como visto no item 3.3, supra, o INPI, os escritorios de patentes estrangeiros e a pratica judiciaria brasileira
vém adotando um conjunto de etapas logicamente encadeadas, conhecidas como testes, para permitir tanto a
compreensdo dos fatos relacionados a obviedade de uma tecnologia pelos especialistas na matéria, quanto o
controle judicial das conclusdes desses sujeitos ndo investidos de jurisdigdo. Também foi visto que a figura do
técnico no assunto assumiu papel de primazia no sistema de patentes de invengdo, funcionando como a lente
que permite visualizar as diferencas entre o que € estado da técnica e o que é invengdo. Ndo s6 como lente de
afericdo de obviedade ou de suficiéncia descritiva, conforme expressa previsao legal, também é necessario que
os demais requisitos de patenteabilidade sejam lidos a luz dessa figura. Nesse sentido: “Die Definition des
Fachmanns dient dazu, eine fiktive Person eremzulegen, aus deren Sicht das Patent und der Stand der Technik
zu wiirdigen sind.” (BGH, X ZR 14-16). Em traducao livre, “a defini¢do do técnico no assunto serve para definir
uma pessoa ficticia, e a partir do seu ponto de vista a patente e o estado da técnica devem ser avaliados”.

395 Cf. item 2.4, supra.

39 Qutro exemplo pode ser encontrado no TBR1394/21, no qual o INPI néo deixa davidas de que vem aplicando
o conceito de técnico no assunto em sentido contrario ao determinado pela LPI: “Ademais, a recorrente ao
utilizar boa parte de seu arrazoado para discutir a inveng@o como sendo a terapia de combinagdo de valsartan e
amlodipina, desvia o foco da questdo e confunde um técnico no assunto, o qual busca solug¢des para problemas
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Pelo todo exposto, ¢ tendo em vista os ensinamentos revelados em D1, considera-se
decorrente de forma obvia e evidente para um técnico no assunto a sele¢do dos
conjugados capsulares de S. pneumoniae na proposi¢do de composi¢do imunogénica
multivalente proposta na Patente, ndo estando a matéria reivindicada na Patente de
acordo com os critérios definidos da Resolucdo INPI n°169/2016 de 15 de julho de
2016, mais especificamente o item 4.20 (ii) e itens 5.31-5.32 e, por conseguinte, ndo
atendendo ao requisito de Atividade Inventiva (INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2022a, p. 261).

Embora a decisdo diga que o requisito de atividade inventiva deve ser aferido na
perspectiva de um técnico no assunto®*’, ndo se sabe quem seria o profissional médio que ndo
seria levado a selecionar “conjugados capsulares de S. pneumoniaec na proposicdo de
composi¢dao imunogénica multivalente proposta na Patente”. Ha, portanto, uma incongruéncia
logica. Ainda que se diga que a andlise € feita na perspectiva de um técnico no assunto, ndo se
sabe se isso realmente ocorreu. A pergunta que deve ser feita para afastar essa incongruéncia ¢é:
quem é o profissional de conhecimento técnico médio no assunto para essa tecnologia?

Como ndo se sabe quem ¢ o profissional, i.e., qual sua formagdo e suas habilidades
praticas, ndo ¢ possivel verificar se a decisdo esta correta. No caso concreto apontado, é possivel
que o profissional de conhecimento mediano seja, por exemplo, um farmacéutico ou um
especialista em imunologia. No entanto, a falta dessa indicagdo na decisao impede que se ateste
com certeza se o examinador de patentes alcancou as conclusdes na perspectiva desse
farmacéutico, especialista em imunologia ou se alcangou as conclusdes com base no seu
entendimento pessoal que, a toda evidéncia, € superior ao mediano.

Em outras palavras, ndo hd como saber se um profissional de conhecimento técnico
médio no assunto teria alcancado a mesma conclusdao do INPI. Com efeito, a consequéncia de
ndo saber se esta certa ou equivocada ¢ que a decisdo pode estar, a0 mesmo tempo, tanto certa

quanto equivocada®®®.

técnicos, com o médico que esta na clinica diante do paciente hipertensivo. O papel do técnico no assunto ndo
¢, diante das opgdes terapéuticas existentes, selecionar qual a mais apropriada para tratar um determinado
paciente. Esta ¢ fungdo do médico. A fung@o do técnico no assunto ¢ oferecer novos medicamentos visando
munir o mercado de boas solugdes para o tratamento da hipertensdo.” (INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2022a, p. 285-286). Como se vé, o INPI afasta por defini¢do que um técnico
no assunto possa ser um médico e confunde o pardmetro do técnico no assunto com, ao que parece,
farmacéutico. No entanto, nada impede que ele o seja se a tecnologia indicar que um profissional de
conhecimentos técnicos médios ¢ um médico. Em um exemplo meramente ilustrativo, importante notar
medicamentos sdo receitados por médicos. Caso a reivindicagdo em discussdo seja de uso, é provavel que o
profissional de conhecimento técnico médio no uso de substancias quimicas seja um médico.

397 “Q examinador € o perito terdo de por-se nos chinelos deste “técnico no assunto”, € ndo exercer sua propria
competéncia.” (BARBOSA; BARBOSA, 2018, v. 1, p. 192).

398 Vale frisar que nio saber se a decisdo foi tomada na perspectiva de um técnico no assunto nio implica que a
decisdo esta certa ou equivocada. Concluir de um modo ou de outro apenas ¢ possivel se construir concretamente
a figura, como se vera a seguir.
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Em um paralelo ilustrativo, estd-se diante de uma situacdo semelhante a do Gato de
Schrédinger, que representa um paradoxo da mecanica quantica conhecido como sobreposicao
de estados. Segundo o experimento do fisico Erwin Schrodinger’®?, um gato é colocado dentro
de uma caixa de metal selada, em que também sao colocados um frasco de veneno, uma fonte
pequena de radioatividade e um contador Geiger, instrumento que afere radioatividade em um
ambiente. O frasco e o contador Geiger sdo posicionados de forma que, caso o contador
verifique a existéncia de radioatividade, o frasco serd quebrado. Em consequéncia, o gato terad
contato com o0 veneno € morrera.

Segundo a interpretagcdo dada pelo fisico, no decorrer de uma hora, ha duas situagdes de
igual probabilidade: ¢ possivel que seja emitida radiagdo capaz de acionar o martelo para
quebrar o frasco, bem como ¢ possivel que ndo tenha sido emitida radiagdo. Disso resulta que
sera possivel que o gato esteja simultaneamente vivo e morto. A situacdo inusitada, a qual o

proprio cientista pede perddo*®

, existe porque ndo se conhece o que efetivamente ocorreu
dentro da caixa. E possivel que o frasco jamais tenha sido quebrado e o gato esteja vivo. Na
mesma probabilidade, € possivel que o gato tenha bebido o veneno e esteja morto. Dessa forma,
com as informagdes disponiveis ao observador, ndo se pode concluir que o gato estd vivo ou
morto, mas que ele estd vivo e morto, indicando uma sobreposicao de estados.

Para Schrodinger, a solucdo da indeterminacdo ou sobreposicdo de estados esta na

401

observagao direta®”’, isto €, quando se abre a caixa e efetivamente se olha o gato para verificar

39 “Man kann auch ganz burleske Fille konstruieren. Eine Katze wird in eine Stahlkammer gesperrt, zusammen
mit folgender Hollenmaschine (die man gegen den direkten Zugriff der Katze sichern muss): in einem
Geigerschen Zahlrohr befindet sich eine winzige Menge radioaktiver Substanz, so wenig, das sim Lauf einer
Stunder vielleicht eines von ter Atomen zerfillt, ebenso wahrscheinlich aber auch keines; geschieht es, so
spricht das Zéhlrohr na umd betétigt {iber ein Relais ein Himmerchen, das ein Kolbchen mit Blausiure
zertrimmert. Hat man dieses ganze System eine Stunde lang sich selbst {iberlassen, so wird man sich sagen,
dass die Katze noch lebt, wenn inzwischen kein Atom zerfallen ist. Der erste Atomzerfall wiirde sie vergiftet
haben. Die W-Funktion des ganzen Systems wiirde das so zum Ausdruck bringen, dass in ihr die lebende un die
tote Katze (s. v. v.) zu Gleichen Teilen gemischt oder verschmiert sind.” (SCHROEDINGER, 1935, p. 812).
Em traducdo livre, “Podem-se também construir hipdteses bastante burlescas. Um gato ¢ trancado em uma
camara de ago junto com o seguinte dispositivo (que deve ser posicionada de forma a evitar acesso direto pelo
gato): em um contador Geiger hd uma quantidade mintscula de substancia radioativa, tdo pequena que no
decorrer de uma hora talvez um dos atomos se decomponha, mas também, com igual probabilidade, nenhum
pode se decompor; se a decomposi¢ao ocorrer, o tubo do contador ativa, através de um relé, um martelo que
quebra um pequeno frasco de acido cianidrico. Se o sistema ¢ deixado sozinho por uma hora, poder-se-ia dizer
que o gato ainda vivera se nenhum atomo tiver decaido. A primeira decomposic¢do atdmica o teria envenenado.
A fungdo ¥ do sistema como um todo expressaria isso, pois descreveria o gato vivo e o gato morto (com o
perdao da expressdo) misturados ou dispostos em partes iguais.”

400 Die W-Funktion des ganzen Systems wiirde das so zum Ausdruck bringen, dass iverihr die lebende un die tote
Katze (s. v. v.) zu Gleichen Teilen gemischt oder verschmiert sind.” (SCHROEDINGER, 1935, p. 812). Em
tradugao livre, “A funcdo ¥ do sistema como um todo expressaria isso, pois descreveria o gato vivo e o gato
morto (com o perddo da expressdo) misturados ou dispostos em partes iguais.”

401 «“Das Typische an diesen Fillen ist, dass eine urspriiglich auf den Atombereich beschrinkte Unbestimmtheit
sich in grobsinnliche Unbestimmtheit umsetzt, die sich dann durch direkte Beobachtung entscheide ldsst. Das
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se estd vivo ou morto. Até a observagdo, ambos os estados sdo possiveis € nao ha instrumentos
para ter certeza.

O mesmo raciocinio pode ser aplicado a figura do técnico no assunto no sistema de
patentes de invencdo. Embora se conhecam suas capacidades abstratas e seu munus legal, tal
como se conhece o contetdo da caixa do experimento de Schrodinger, ndo se sabe o resultado
do seu exame dos requisitos legais de patenteabilidade.

Sem que “se abra a caixa”, € possivel dizer que “a selecao dos conjugados capsulares
de S. pneumoniae na proposi¢ao de composi¢ao imunogénica multivalente proposta na Patente”
¢ tanto 6bvia quanto ndo-o6bvia para um técnico no assunto. As duas afirmativas sao igualmente
possiveis sem saber quem ¢ o profissional de conhecimento técnico mediano que examina a
questdo. No estado atual, assim, as decisdes administrativas e judiciais envolvendo patentes de
invengdo encontram-se em um estado sobreposto, em que sdo certas ¢ erradas.

Como solugdo, poder-se-ia sugerir que os examinadores de patentes de invencdo e
peritos judiciais recorram as suas experiéncias € conhecimentos pessoais. No entanto, essa
sugestdo nao atende ao determinado pelo sistema de patentes de invengdo, pois nao
necessariamente tais pessoas terdo capacidade e conhecimentos equivalentes aquelas de um
profissional de conhecimento técnico médio no assunto*??,

Parece mais adequado, portanto, abrir a caixa do experimento de Schrodinger mediante
a construcao concreta do técnico no assunto. Isto ¢, definindo a sua qualificacdo académica e
profissional. Com isso, permite-se que os especialistas técnicos e os operadores do direito

possam observar4®?

e verificar se um profissional de conhecimento técnico médio alcangaria as
mesmas conclusdes técnicas afirmadas pelos examinadores de patentes de invengdo e pelos

peritos judiciais.

hinder uns, in so naiver Weise ein”,,verwaschenes Modell" als Abbild der Wirklichkeit gelten zu lassen. An
sich enthielte es nichts Unklares oder Widerspruchsvolles. Es ist ein Unterschied zwischen einer verwackelten
oder unscharf eingestellten Photographie und einer Aufnahme von Wolken und Nebelschwaden.”
(SCHROEDINGER, 1935, p. 812). Em traducao livre: “O tipico dessas hipoteses € que uma indeterminago
originalmente limitada ao dominio atdmico ¢ transformada em indeterminagdo bruta, que pode entdo ser
decidida por observagdo direta. Isso nos impede de aceitar ingenuamente um “modelo deformado” como
imagem da realidade. Em si proprio, ele ndo teria nada obscuro ou contraditorio. H4 uma diferenga entre uma
fotografia desfocada ou deformada e uma imagem de nuvens e neblina.”

402 «“Q) examinador e o perito terdo de por-se nos chinelos deste “técnico no assunto”, e ndo exercer sua propria
competéncia.” (BARBOSA; BARBOSA, 2018, v. 1, p. 192).

403 Ver “Das Typische an diesen Fillen ist, dass eine urspriiglich auf den Atombereich beschrinkte Unbestimmtheit
sich in grobsinnliche Unbestimmtheit umsetzt, die sich dann durch direkte Beobachtung entscheide ldsst.”
(SCHROEDINGER, 1935, p. 812). Em tradug@o livre: “O tipico dessas hipoteses ¢ que uma indeterminagao
originalmente limitada ao dominio atdmico ¢ transformada em indeterminagdo bruta, que pode entdo ser
decidida por observagao direta”.
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O parametro do “técnico no assunto”, portanto, requer refino para que possa
desempenhar a fun¢do dada pelo ordenamento juridico de lente de exame de patentes e do
estado da técnica*®. O refino proposto neste estudo esta relacionado a construgdo concreta
desse profissional médio no exame dos requisitos legais de patenteabilidade, na tentativa de

oferecer uma solugao ao problema de ordem metodologica descrito no presente item.

3.1.2 O fundamento processual da construcdo concreta do técnico no assunto

A sobreposi¢do de estados relatada no item anterior gera, como visto, a situacao
inusitada de que as decisdes estdo, a0 mesmo tempo, adequadas e ndo adequadas. Somente
quando se utiliza, de forma concreta, o padrdo de conduta eleito pela Lei da Propriedade
Industrial, i.e., o técnico no assunto, ¢ possivel sair da situacdo de sobreposi¢ao a situagdo de
confirmagdo entre adequagdo ou ndo adequa¢do da decisdo. Em outras palavras, isso significa
que, no estado atual, ndo € possivel saber se as decisdes administrativas e judiciais estdo
adequadas ou nao.

Foi visto*?

que a atividade interpretativa deve se resguardar contra os arbitrios e habitos
do intérprete*®®. Embora o intérprete esteja inserido na mesma existéncia das fontes normativas,
ele ndo se pode permitir interpretagdes inadequadas, baseadas em seus juizos de valor pessoais
e subjetivos. No ponto, vale a referéncia a Larenz, que sugere, mesmo em uma logica
hermenéutica filosofica, a adogdo de critérios ou métodos de interpretagdo (LARENZ, 2019, p.
450).

Em vista desses dois questionamentos, ¢ possivel apontar que a falta de construgao
concreta do técnico no assunto em decisoes administrativas e judiciais tem por consequéncia a
falta de fundamentacdo dessas decisdes. Por um lado, a aplicacdo genérica de um conceito
juridico indeterminado, tal como o técnico no assunto, implica auséncia de fundamentagao. Por
outro lado, a falta de construcao concreta abre espaco para a arbitrariedade nas decisdes.

Em primeiro lugar, convém relembrar da imposi¢ao constitucional de fundamentagao

das decisoes judiciais, conforme o artigo 93, IX, da Constituicdo Federal. O dever ali contido

404 “Dje Definition des Fachmanns dient dazu, eine fiktive Person festzulegen, aus deren Sicht das Patent und der
Stand der Technik zu wiirdigen sind” (BGH, X ZR 14-16). Em traducdo livre, “a defini¢do do técnico no assunto
serve para definir uma pessoa ficticia, e a partir do seu ponto de vista a patente ¢ o estado da técnica devem ser
avaliados”. Cf., também, o item 2.3, supra.

405 Jtem 3.1, supra.

406 “Toda interpretagdo correta tem que proteger-se contra a arbitrariedade da ocorréncia de "felizes idéias" e contra
a limitagdo dos habitos imperceptiveis do pensar, e orientar sua vista "as coisas elas mesmas" (que para os
fildlogos sdo textos com sentido, que também tratam, por sua vez, de coisas).” (GADAMER, 1999, p. 401-402).



175

determina que decisdes judiciais devem estar justificadas a partir de argumentos de carater
juridico como meio de limitar julgamentos arbitrarios (CANOTILHO, 2018, p. 2518). De igual
maneira, o mandamento constitucional inclui também as decisdes administrativas
(CANOTILHO, 2018, p. 2518). Ainda que os atos administrativos devam ser motivados, nos
termos do art. 50 da Lei n® 9.784/1999, esse dever de motivagao nao afasta, nem se confunde,
com o dever de fundamentagdo das decisdes (CANOTILHO, 2018, p. 2518).

Disso resulta que tanto as decisdes emanadas do Poder Judicidrio quanto aquelas
proferidas pelo INPI, Autarquia competente em matéria de patentes de invengdo, devem ser
fundamentadas*’. Com fundamentagio, pretende-se dizer que os pontos elencados pelo decisor
sdo organizados de maneira justificada para aplicar a fonte normativa ao caso concreto
(CANOTILHO, 2018, p. 2518). O Cdédigo de Processo Civil reproduz a norma constitucional
no seu artigo 11, mas também elenca série de hipoteses em que uma decisdo ndo € considerada

fundamentada, dentre as quais se apontam os seguintes:

Art. 489. Sao elementos essenciais da sentenga: [...] § 1° Nao se considera
fundamentada qualquer decisdo judicial, seja ela interlocutéria, sentenca ou acordao,
que: I - se limitar a indicacdo, a reprodugdo ou a parafrase de ato normativo, sem
explicar sua relacdo com a causa ou a questdo decidida; II - empregar conceitos
juridicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidéncia no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisdo; [...]
(BRASIL, 2015).

Em relagdo ao técnico no assunto, o inciso II apontado é particularmente relevante©3.
Mas ndo somente ele, os incisos I e IIl igualmente reforcam a necessidade de que alusdes amplas
e genéricas a figura do técnico no assunto ndo sdo suficientes para atender a exigéncia de
fundamentac¢do constitucional e legal. Por exemplo, a mera indicacdo de que uma tecnologia

409 ge limita a reproduzir o contetido

decorreria de maneira obvia para um técnico no assunto
normativo do artigo 13 da LPI e poderia ser utilizada em qualquer outra decisdo que envolva o
requisito de atividade inventiva.

Nota-se que a fundamentacdo usual (rectius: obrigatoria) em matéria de patentes de
invengao recorre as provas técnicas (ALMEIDA, 2014). A prova de natureza técnica, seja ela

pericial, conduzida por um especialista gabaritado de confianca do juizo, ou documental,

407 «“Afinal, uma decisdo sem fundamentagio é como um corpo sem cora¢io” (MAZZOLA, 2020, p. 151).

408 Como visto no item 2.1, supra, a natureza juridica do técnico no assunto é a de um conceito juridico
indeterminado tendo em vista seu grau de abstracdo suficiente para englobar os profissionais hipotéticos de
conhecimentos medianos em todas as tecnologias passiveis de protecdo por patente.

409 Como ocorre frequentemente nas decisdes do INPI, como visto no item anterior quando se examinou o
documento Decisoes de 2° instdncia em patentes (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL, 2022a).
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produzida pelas partes mediante o engajamento de especialistas técnicos, destina-se a elucidar
os fatos dos quais o operador do direito ndo tem conhecimento. A matéria subjacente em
discussao, salvo, como ja dito, nos casos admiraveis de juristas com formagdo técnica, €
ignorada pelos intérpretes juridicos, que precisam recorrer aqueles com conhecimento
especializado para o desempenho da atividade interpretativa.

Como amplamente discutido na se¢do 3, a tarefa de interpretacdo juridica passa por uma
primeira etapa de enunciagdo dos fatos de maneira que possam ser suscetiveis da incidéncia
normativa, esta a segunda etapa nessa atividade (LARENZ, 2019, p. 391). O especialista na
tecnologia auxilia no entendimento dos fatos, mas ndo os enuncia de maneira organizada para
a incidéncia normativa; esse trabalho é do intérprete juridico*!°.

Com efeito, a prova técnica contribui para a elucidagdo dos fatos, mas quem deve
ordena-los para a incidéncia normativa ¢ o intérprete juridico. E importante notar que a fungao
do perito judicial ndo ¢ aplicar o direito referente as patentes de inven¢do, no que se inclui a
tarefa de aplicar o parametro hipotético do técnico no assunto.

A construgdo concreta da figura do técnico no assunto deve se inserir no contexto da
tarefa de ordenacdo que recai sobre os ombros do intérprete juridico. A questdo ¢ fatica porque
envolve a aprecia¢do dos fatos atinentes ao caso concreto, por exemplo, o tipo de tecnologia
protegida pela patente sub judice. Da mesma forma, ¢ uma questdo juridica porque envolve a
concretizagao de um comando normativo genérico para sua aplicacao ao caso em discussao.

Outra forma de aferir a justificativa processual de construgdo concreta do técnico no
assunto pode ser encontrada na necessidade de reduzir do impacto das subjetividades dos
examinadores de patentes de invengdo, dos peritos judiciais e dos juizes*!!.

Por um lado, a construgdo concreta do parametro abstrato do técnico no assunto permite
que as partes possam controlar as decisdes judiciais. O racional ¢ o mesmo aplicado aos testes
de atividade inventiva, que visam a aumentar a sindicabilidade das conclusdes adotadas pelo
magistrado, para que se tenha certeza de que a decisdo ¢ tanto adequada juridicamente quanto
a unica possivel (BARBOSA; MAIOR; RAMOS, 2010, p. 35) na aplicagdo de um conceito
juridico indeterminado (PEREIRA, 2007, p. 32).

410 “Agsim, instruido pelo perito sobre a matéria técnica, cabe ao jurista — nunca, nunca, nunca ao perito —
interpretar a patente. Educado pelo perito onde esta no Caso especifico a novidade, atividade inventiva, etc., o
tribunal se pde na posic¢do de um intérprete habil a realizar a tarefa, sem delegagdo do seu dever de ler a patente.”
(BARBOSA, 2019, p. 1486).

411 Um movimento constante no sistema de patentes de inveng?o ¢ a busca por mais objetividade. Nio foi por outra
razdo que este trabalho examinou a questdo por oticas distintas, tanto do ponto de vista da fungdo da figura do
técnico no assunto (item 2.3, supra) quanto do ponto de vista dos métodos ou testes de aferigdo de atividade
inventiva (item 3.3, supra).
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A partir da construg¢do concreta sera possivel estabelecer critérios pré-determinados de
controle das decisdes administrativas e judiciais quando da revisdo pelo segundo grau de
jurisdicdo. De igual maneira, sendo uma matéria juridica, deve, inclusive, ser passivel de
revisdo pelo Superior Tribunal de Justi¢a*!?.

De outro bordo, ndo se nega que exista uma tendéncia de aceitar as conclusdes da prova
pericial nas agdes envolvendo patentes de inven¢do (AGUILLAR, 2016a, p. 30), tampouco se
nega que essa ¢ uma alternativa possivel e juridicamente valida, uma vez que o intérprete
juridico ndo possui conhecimento da matéria técnica (ALMEIDA, 2014). E justamente em
razdo do desconhecimento da matéria fatica de natureza técnica que o operador do direito deve
ser capaz de controlar as conclusdes periciais.

Inclusive, nao € supérfluo ressaltar que o fenomeno da pré-compreensao também afeta
os examinadores de patentes de invencdo e os peritos judiciais, que podem decidir a partir de
critérios arbitrarios, pessoais ou até mesmo institucionais, dos quais o intérprete juridico nao
tem visibilidade, e que podem se mascarar nos bastidores de uma pretensa imparcialidade.

No ponto, ¢ valido jogar luz sobre o entendimento de Barbosa a respeito da utilizagao
de métodos de afericao de atividade inventiva, mas que pode ser ampliada para a constru¢do do
técnico no assunto. Questionando sobre os motivos para uso dos métodos, responde o autor
“para superar o importantissimo problema da submissdo do juiz, na soberana aprecia¢do da
prova, a ditadura do dado técnico pelo examinador, o perito e os assistentes técnicos”
(BARBOSA; MAIOR; RAMOS, 2010, p. 78).

E possivel complementar essa reflexdo, mas sem qualquer pretensio, no sentido de que
a construgdo concreta do técnico no assunto se destina a mitigar o problema da pretensa
imparcialidade de sujeitos que carregam pré-compreensoes € que podem acoberta-las em uma
suposta tecnicidade.

Nao por meio de um livre convencimento (STRECK, 2013, p. 30), que resultaria nos
mesmos problemas aqui combatidos*'3, mas por meio de uma metodologia previamente
estabelecida e passivel de controle por outros intérpretes juridicos, ¢ possivel identificar um

caminho para a garantia de fundamentacdo das decisdes administrativas e judiciais.

412 A sugestio feita neste trabalho é que ndo construir concretamente é matéria juridica, da mesma forma que é
juridico verificar se a questdo foi examinada na perspectiva de um técnico no assunto. Por outro lado, definir
a area e o nivel de formag&o parecem ser questdes faticas.

“Na verdade, esta-se diante de um sincretismo ad hoc: quando interessa ao establishment dogmatico (aos
detentores da fala), lanca-se mao da filosofia da consciéncia; quando ja ndo ha como “segurar” esse “estado de
natureza hermenéutico” decorrente dessa “livre convicgdo”, “livre convencimento”, “intima convic¢ao” (e suas
decorréncias, como o panprincipiologismo, o axiologismo, o pragmaticismo, etc.), apela-se ao mito do dado...

E tudo comega de novo, como um eterno retorno [...]! " (STRECK, 2013, p. 109).

413
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3.2 A experiéncia estrangeira na construciio concreta do técnico no assunto

Ao longo deste estudo, verificou-se que as decisdes judiciais estrangeiras, em especial
dos Estados Unidos e da Alemanha, bem como as decisdes administrativas do Escritorio
Europeu de Patentes trazem reflexdes juridicas aprofundadas sobre a figura do técnico no
assunto. Identificaram-se, por exemplo, discussdes sobre suas capacidades ordinaria, critica e
de formar grupos, bem como sobre a ampliacio da figura para outros requisitos de
patenteabilidade*!*.

Em vista disso, examinam-se as decisdes dos EUA (item 3.2.1), do EPO (item 3.2.2) e
do Tribunal Federal de Patentes da Alemanha*'> (item 3.2.3) para identificar possiveis critérios

a serem utilizados na construgio concreta do técnico no assunto no Brasil*!°.

3.2.1 Exemplos de construcdo concreta em decisoes dos EUA

E possivel identificar decisdes de 2022 de tribunais norte-americanos em que houve a
delimitagdo da qualificacdo educacional e profissional do profissional hipotético de
conhecimento mediano na area da tecnologia discutida.

No entanto, estudo empirico conduzido por Pedraza-Farifia ¢ Whalen (2022) em 2022
demonstrou que essa constru¢do concreta ndo pode ser considerada uma regra da common law
norte-americana. O estudo demonstrou que apenas 9 casos de 318 casos envolvendo discussao
de validade de patentes em District Courts e tribunais de apelacdo nos Estados Unidos
construiram o pardmetro hipotético de maneira aprofundada (PEDRAZA-FARINA;
WHALEN, 2022, p. 23).

Os autores categorizaram as decisdes envolvendo o técnico no assunto em trés tipos: (i)
superficiais, isto €, o tribunal decide quanto ao técnico no assunto, mas oferece pouco ou

nenhum fundamento ou suporte probatorio para suas conclusdes, (ii) moderadas, ou seja, o

tribunal decide quanto ao técnico no assunto e oferece algum fundamento limitado e/ou suporte

414 Como as fungdes e capacidades do técnico no assunto nessas jurisdi¢des sdo semelhantes as praticadas no
Brasil, como visto nos itens 1.3 e 1.4 podem servir de sugestdo para a construgdo concreta desse parametro
hipotético no sistema patrio.

415 Bundespatentgericht.

416 Para justificar esse olhar ao estrangeiro, pode-se fazer referéncia aquele que foi o precursor do técnico no
assunto no Brasil, o Visconde de Cairu, em uma reflexdo que coincidentemente usa o parametro do bom pai de
familia: “E maxima de todo o prudente pai de familias jamais tentar fazer em sua casa aquele artigo de
suprimento, que lhe custa mais fazer por si imediatamente, do que comprar a quem tem mais habilidade,
destreza, e pratica da respectiva industria” (LISBOA, 1999, p. 120).
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probatério para justificar sua decis@o e (iii) profundas, nas quais o tribunal decide quanto ao
técnico no assunto e fundamenta decisdo com provas robustas e raciocinio juridico sobre o que
0 técnico no assunto saberia e/ou faria.

O estudo cita como exemplo de abordagem superficial a decisdo proferida em

Application of Alick Isaacs and Jean Lindenmann, de 1965%17:

O anterior, e outras declaragdes igualmente detalhadas e abrangentes na especificacdo
descrevem claramente, primeiro em termos gerais e depois por exemplo especifico, a
preparagdo de Interferon; e estamos mais do que satisfeitos com o fato de que um
técnico no assunto seria capacitado a utilizar o processo reivindicado para preparar a
substancia reivindicada.*'®

A profundidade adotada nessa decisdo parece semelhante aquelas listadas na coletanea
Decisoes de 2“ Instancia em Patentes.

Para os fins da presente secdo, serdo identificadas decisdes de tribunais norte-
americanos que construiram concretamente a figura do técnico no assunto como forma de obter
uma “evidéncia sobre o mundo baseada em observacdao ou experiéncia” (EPSTEIN; KING,
2013, p. 11), isto ¢, uma evidéncia empirica. Como metodologia para identificar a construgao
concreta, parte-se de uma investigacdo com as seguintes etapas: (i) nomeacao do caso seguindo
areferéncia padrao 6rgao decisor, (ii) indica¢ao da data de publicacdo da decisdo, (iii) indicagao
do requisito de patenteabilidade na qual a figura foi construida, (iv) identificacao da tecnologia,
(v) identificagdo da construcao do técnico no assunto e (vi) inferéncia quanto aos critérios
utilizados.

A plataforma de busca escolhida foi CaseText. Na busca, aplicou-se filtro por casos que
citassem o precedente Environmental Designs v. Union Oil Co., 713 F.2d 693 (Fed. Cir. 1983)
por ter sido o julgado paradigmatico na delimitacao da capacidade ordinéria do técnico no
assunto. Além disso, a busca estd limitada a 27 de janeiro de 2023, data da condugdo da
pesquisa, na qual ndo foram encontrados resultados publicados em 2023, pelo que foram
selecionados os casos de 2022. Para facilitar a visualizacao, os resultados foram esquematizados

no Quadro abaixo e foram apresentados de maneira completa no Apéndice A:

Quadro 4 — Critérios de construc¢do concreta do técnico no assunto inferidos em casos de 2022 nos EUA

417 Application of Alick Isaacs and Jean Lindenmann, (1965) 347 F.2d 887 (CCPA).

418 No original em inglés: “The foregoing, and other equally detailed and comprehensive statements in the
specification clearly describe, first in general terms and then by specific example, the preparation of Interferon;
and we are more than satisfied that a person skilled in this art would thereby be enabled to use the claimed
process to prepare the claimed substance”.
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Caso Critérios inferidos

Cambria Co. v. Hirsch Glass Nivel de formacao, area de formacao, nivel de experiéncia
Corp*!? pratica, area de experiéncia pratica e possibilidade de

educacdo formal substituir experiéncia pratica.

Best Med. Int’l v. Elektra Area de formacio.

Inc 420

Berkeley*leor v. Teradata Nivel de formacdo, area de formagdo e possibilidade de

Operations, Inc.*! experiéncia pratica substituir formag¢io académica.

Gravel Rating Sys. v. Target Nivel de formagdo, area de formacdo e possibilidade de

Corp.** experiéncia pratica substituir formagdo académica.

Sonrai  Memory Ltd. v. nivel de formacdo, area de formagdo, nivel de experiéncia,
Oracle Corp.** possibilidade de educagdo formal substituir experiéncia
pratica e possibilidade de experiéncia pratica substituir

formacgao académica.

Ocean Semiconductor LLC Nivel de formacdo, area de formagdo, nivel de experiéncia

v. Huawei Device U.S., pratica e area de experiéncia pratica

Inc 424

Fonte: O autor.

Como se pode observar, a aplicagdo da construgdo concreta do técnico no assunto nao ¢
idéntica em todos os casos, mas parece gravitar em torno da area de formagdo desse
profissional, se ele ¢ graduado ou mestre e se ele precisa de experiéncias praticas ou nao.

Uma questdo digna de nota € que, em quatro dos cinco casos, a constru¢do concreta do
técnico no assunto foi utilizada para delimitar o escopo de protecao das patentes e o significado

das reivindicagdes no contexto da Markman hearing*®. Vale ressaltar que, embora nos Estados

419 Civil Action 21-10092 (MAS) (LHG) (D.N.J. Sep. 2, 2022).

420 No. 2021-2099 (Fed. Cir. Aug. 29, 2022).

42117 C 7472 (N.D. I1L. Jun. 14, 2022).

422 4:21-CV-356-ALM (E.D. Tex. Apr. 28, 2022).

423 1:22-CV-94-LY (W.D. Tex. Mar. 16, 2022).

424 Civil Action 4:20-CV-00991-ALM (E.D. Tex. Feb. 8, 2022).

425 Como visto no item 1.3.2.1, esse julgado é conhecido no sistema de patentes de invencdo por ter estabelecido,
no direito norte-americano, que a interpretagdo dos termos em uma patente deve ser realizada pelos juizes e ndo
pelos jurados. Os tribunais dos EUA passaram a realizar audiéncias no curso do processo para que se delimite
o conteudo protegido pela patente em discussdo. Nessas audiéncias, os juizes apreciam argumentos e provas
sobre a interpretagao dos termos das reivindicagdes e proferem uma decisao definindo quais interpretagdes serdo
usadas para a decisdo de mérito.
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Unidos a common law autorize expressamente a constru¢do concreta para a interpretagcdo das

426

reivindica¢des*°, essa indicacdo parece confirmar que pode haver uma ampliagdo vertical na

participa¢do do técnico no assunto no exame dos requisitos de patenteabilidade*?’.

3.2.2 Exemplos de construcdo concreta em decisoes do EPO

O Escritorio Europeu de Patentes também conduz, em poucos casos, uma constru¢ao
concreta da figura do técnico no assunto. Procedeu-se a uma investigagdo empirica das decisdes
proferidas pelas Camaras de Apelacdo do EPO que constituem a instancia revisora das decisdes
administrativas proferidas pelos examinadores de patentes naquele escritério regional
(PATERSON, 2001, p. 136).

A pesquisa foi realizada a partir do sitio eletronico https:/www.epo.org/law-
practice/case-law-appeals/advanced-search.html, no qual ¢é possivel pesquisar decisdes
proferidas pelos Boards of Appeal a partir de termos especificos e filtra-las por lingua*?.
Especificamente, buscaram-se decisdes proferidas em inglés e em alemdo, que tenham sido
publicadas de 1 de janeiro de 2023 até 27 de janeiro de 2023, data da realiza¢do do estudo, e
que contivessem a expressao exata “person skilled in the art”, que ¢ utilizada pelo EPO para se
referir ao técnico no assunto.

A mesma metodologia do item anterior foi utilizada, qual seja: (i) nomeagdo do caso
seguindo a referéncia padrdo 6rgao decisor, (i1) indicacao da data de publicacdo da decisdo, (iii)
indicacdo do requisito de patenteabilidade na qual a figura foi construida, (iv) identificacdo da
tecnologia, (v) identificacdo da constru¢do do técnico no assunto e (vi) inferéncia quanto aos
critérios utilizados. Para facilitar a visualizagdo, os resultados foram esquematizados na lista

abaixo e foram apresentados de maneira completa no Apéndice B:

Quadro 5 — Critérios inferidos em casos publicados até 27 de janeiro de 2023 das Camaras de Apelagdo no EPO

426 “The general rule-subject to certain specific exceptions discussed infra-is that each claim term is construed
according to its ordinary and accustomed meaning as understood by one of ordinary skill in the art at the time
of the invention in the context of the patent.” Phillips, 415 F.3d at 1312-13. Em tradugdo livre, “A regra geral
— sujeita a excecdes especificas discutidas abaixo — é que cada termo de uma reivindicago ¢ interpretado de
acordo com seu sentido comum e usual como entendido por um técnico no assunto no tempo da invengdo no
contexto da patente.”

427 Conforme apontado no item 3.1, supra.

428 As decisdes no EPO sdo proferidas em inglés, alemdo e francés.
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Caso Critérios inferidos

T 0804/21 Area de formacio, area de experiéncia pratica.

T 2580/17 Area de formagdo, nimero de pessoas que compdem o técnico
no assunto.

Fonte: O autor.

De forma semelhante ao que ocorre nos Estados Unidos, a aplicagdo da construcao
concreta ndo ¢ idéntica nos casos, mas a definicdo da area de formagdo desse profissional
aparece com frequéncia. Um ponto relevante a ser ressaltado € que a decisdo T 2580/17 utilizou
0 técnico no assunto como um grupo de pessoas formado por um especialista em computagao
grafica e um geologo.

E importante refletir sobre a escassez de resultados. Os dados identificados
demonstraram que foram publicadas 33 decisdes em inglés pelos Boards of Appeal do EPO*?°,
das quais apenas 2 construiram concretamente a figura, como visto acima. Da mesma forma,
foram identificadas 21 decisdes em alemdo proferidas pelas Camaras de Apelagdo**’, mas
nenhuma delas realizou a constru¢@o concreta da figura do técnico no assunto.

Dentre as matérias discutidas, foi possivel identificar prevaléncia da aplicagdo do
técnico no assunto a condigdo de suficiéncia descritiva e ao requisito de atividade inventiva, o
que parece denotar uma interpretacdo literal dessa figura por parte do EPO. Ademais, vale
pontuar que as decisdes parecem se encaixar na categoria de superficiais ou médias, para utilizar
a métrica de Pedraza-Farifia e Whalen, nas quais se discute principalmente os conhecimentos
gerais de um técnico no assunto sem, todavia, dizer quem ¢ o profissional hipotético médio.

Por fim, nota-se que nao € possivel identificar uma razao para a casuistica na construgao
concreta do técnico no assunto, pois as decisdes ndo mencionam a fundamentacdo legal,

regulamentar ou jurisprudencial para a atividade.

3.2.3 Exemplos de construcdo concreta em decisoes do Bundespatenteericht

429 T 1005/21; T 0163/16; T 2333/18; T 1289/20; T 2240/18; T 0561/19; T 0335/20; T 0166/18; T 1127/20; T
0804/21; T 3220/19; T 2585/18; T 1484/18; T 0776/21; T 0011/21; T 0468/19; T 0172/19; T 2108/19; T
2442/17; T 2580/17; T 3287/19; T 1515/16; T 1386/21; T 2225/18; T 2046/20; T 0717/15; T 0699/19; T
0171/20; T 0425/21; T 1295/18; T 0996/20; T 2769/19; T 1022/19.

40T 2050/20; T 2647/17; T 0823/20; T 0516/20; T 0950/20; T 2703/19; T 2006/19; T 1548/17; T 1459/20 ; T
1449/19 ; T 0277/21; T 0360/18; T 0486/20; T 1170/19; T 1973/19; T 3248/19; T 0752/21; T 1250/19; T
2475/18; T 0444/19; T 1572/19.
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Uma vez analisadas as construgdes casuisticas da figura do técnico no assunto nos
Estados Unidos e nas Camaras de Apelacdo do EPO, passa-se ao estudo dessa constru¢io nas
decisoes proferidas pelo Poder Judicidrio alemao. As decisdes envolvendo validade de patentes
de invencdo na Alemanha sdo proferidas pelo Bundespatentgericht (HAEDICKE, 2021, p.
318), que pode ser traduzido como Tribunal Federal de Patentes*!.

Esse tribunal ¢ dividido em camaras (Senaten) que sdo divididas nas seguintes
competéncias: (i) nulidade de patentes, (i1) questdes de direito, (iii) questdes técnicas, (iv)
marcas, (v) desenhos industriais, (vi) modelos de utilidade e (vii) cultivares. O tribunal também
¢ competente para julgar disputas envolvendo licengas compulsorias**2.

As decisdes relevantes para o presente estudo sdo aquelas que podem discutir o
atendimento a requisitos de patenteabilidade, que, a principio, sdo aquelas envolvendo nulidade
de patentes, questoes de direito e questdes técnicas. Vale assinalar que os Senaten sao
integrados por juizes com formagao juridica, mas também julgadores com formagao técnica. A
composi¢do de julgamento para as acoes de nulidade de patentes ¢ formada por dois juristas,
dos quais um sera o relator do processo, e trés julgadores técnicos*>.

No que tange a pesquisa conduzida, acessou-se o sitio eletronico
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-
bin/rechtsprechung/list.py?Gericht=bpatg& Art=en&Sort=12288&Datum=Aktuell, no qual ¢
possivel pesquisar decisdes proferidas pelo Bundespatentgericht utilizando termos especificos

e filtra-las pela matéria de fundo. Buscaram-se decisdes publicadas entre 1 de janeiro de 2023

1 ALEMANHA. Lei de patentes, §65: “Fiir die Entscheidungen iiber Beschwerden gegen Beschliisse der
Priifungsstellen oder Patentabteilungen des Deutschen Patent- und Markenamts sowie iiber Klagen auf
Erklarung der Nichtigkeit von Patenten und in Zwangslizenzverfahren (§§ 81, 85 und 85a) wird das
Patentgericht als selbstdndiges und unabhéngiges Bundesgericht errichtet. Es hat seinen Sitz am Sitz des
Deutschen Patent- und Markenamts. Es fiihrt die Bezeichnung "Bundespatentgericht”. Em tradugéo livre: “Para
decisoes sobre recursos contra decisoes das se¢oes examinadoras ou divisdes de patentes do Instituto Aleméao
de Patentes ¢ Marcas e sobre ac¢des para declaragdo de nulidade de patentes e em processos de licenciamento
compulsoério (Segdes 81, 85 e 85a), o Tribunal de Patentes devera ser estabelecido como um tribunal federal
independente. Tera sua sede na sede do Instituto Alemao de Patentes e Marcas Registradas. Sera conhecido
como "Tribunal Federal de Patentes”.”

432 ALEMANHA. Lei de patentes, § 66: “(1) Im Patentgericht werden gebildet 1. Senate fiir die Entscheidung iiber
Beschwerden (Beschwerdesenate); 2. Senate fiir die Entscheidung {iber Klagen auf Erkldrung der Nichtigkeit
von Patenten und in Zwangslizenzverfahren (Nichtigkeitssenate)”. Em tradugdo livre: “(1) O Tribunal de
Patentes estabelecera 1° Senado para decidir sobre recursos (Senados de Apelacdo); 2° Senado para decidir
sobre acdes para declaragdo de nulidade de patentes ¢ em processos de licenciamento compulsério (Senados de
Nulidade)”.

433 ALEMANHA. Lei de patentes, §67 (2): “Der Nichtigkeitssenat entscheidet in den Fillen der §§ 84 und 85 Abs.
3 in der Besetzung mit einem rechtskundigen Mitglied als Vorsitzendem, einem weiteren rechtskundigen
Mitglied und drei technischen Mitgliedern, im {ibrigen in der Besetzung mit drei Richtern, unter denen sich ein
rechtskundiges Mitglied befinden muf3”. Em tradug@o livre: “O Senado de nulidade decidira nos casos dos §§
84 e 85, § 3 na composi¢do como presidente um jurista habilitado, mais um membro jurista habilitado e trés
membros técnicos, em todos os outros casos na composicdo com trés juizes, um dos quais deve ser um membro
jurista habilitado.”
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até 27 de janeiro de 2023, data da realizagao do estudo. Como ndo ¢ possivel cumular o filtro
de data com o tipo de decisdo, ndo se fez uso de palavra-chave na pesquisa, mas foram acessadas
as decisdes sobre nulidade de patentes, questdes juridicas e questoes faticas.

A mesma metodologia do item anterior foi utilizada, qual seja: (i) nomeacdo do caso
seguindo a referéncia padrdo 6rgao decisor, (ii) indicacdo da data de publicacdo da decisdo, (iii)
indicagdo do requisito de patenteabilidade na qual a figura foi construida, (iv) identificagdo da
tecnologia, (v) identificacdo da constru¢dao do técnico no assunto e (vi) inferéncia quanto aos
critérios utilizados. Como foram identificadas 28 decisdes potencialmente relevantes, apenas
os 5 resultados mais significativos foram esquematizados na lista abaixo e apresentados de

maneira completa no Apéndice C:

Quadro 6 — Critérios inferidos em casos publicados de 1 de janeiro de 2023 até 27 de janeiro de 2023 do Tribunal

Federal de Patentes da Alemanha

Caso Critérios inferidos

9 W (pat) 46/19 Area de formagcdo, nivel de formagdo, area de experiéncia

pratica e nivel de experiéncia préatica.

11 W (pat) 8/22 Area de formacio, nivel de formagdo, area de experiéncia

pratica e nivel de experiéncia pratica.

19 W (pat) 10/22 Area de formacdo, nivel de formagdo, area de experiéncia

pratica e nivel de experiéncia pratica.

6 Ni 15/22 Numero de pessoas que formam o técnico no assunto, area
de formagao, nivel de formacao, area de experiéncia pratica
e nivel de experiéncia pratica.

4 Ni4/22 (EP) Area de formacdo, nivel de formagio, 4rea de experiéncia

pratica e nivel de experiéncia pratica e tipo de conhecimento

que o técnico no assunto possui.

Fonte: O autor.

Ao todo, foram identificadas 28 decisdes publicadas de 1 de janeiro de 2023 até 27 de
janeiro de 2023, das quais 18 construiram concretamente o técnico no assunto ¢ 10 ndo
construiram. Com o objetivo de compreender se essa falta de construcao em 10 decisdes denota
carater casuistico as decisoes do Tribunal Federal de Patentes da Alemanha, tais decisdes foram
analisadas e foi possivel identificar que a matéria de fundo nelas discutida ndo trata dos

requisitos legais de patenteabilidade, mas de questdes envolvendo prazos para pagamento de
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retribui¢des ao escritorio de patentes alemio***, devido processo legal*®, custas judiciais*3®

e
requisitos formais para desenhos**’.

Em vista disso, ¢ possivel constatar que o Bundespatentgericht constrdi concretamente
a figura do técnico no assunto em decisdes envolvendo requisitos de patenteabilidade de

maneira sistemadtica, sendo cabivel inferir um costume juridico nesse sentido.

3.3 Etapas para a construc¢io concreta do técnico no assunto

Em vista de todo o exposto e com base na inspiracao da constru¢ao concreta do técnico
no assunto em outros ordenamentos juridicos, em especial o germanico, ¢ possivel, enfim,
apresentar proposta de aplicacdo pratica da construcdo concreta da figura do técnico no assunto,
em carater meramente ilustrativo e exemplificativo.

A proposta ¢ composta pelas quatro etapas: (i) a delimitacdo do campo técnico da
tecnologia; (i1) a delimitagdo da area e do nivel de formagdo académica; (ii1) a delimitagdo da
area e do nivel de experiéncias praticas e, por fim, (iv) a anuncia¢ao do técnico no assunto

concreto.

3.3.1 Primeiro passo: delimitacdo do campo técnico da tecnologia

Como primeira etapa logica na construgdo concreta do técnico no assunto, € preciso
delimitar a area da tecnologia em discussd@o. Como ponto de partida para tanto, € possivel
utilizar a Classificagdo Internacional de Patentes e a Classificagdo Cooperativa de Patentes,
ambas utilizadas pelo INPI. Considerando que a classificacao ¢ feita pelo proprio INPI, parece
razoavel considerar que haja uma presuncdo, ainda que relativa, de que a classificagdo ¢
adequada.

A TPC ¢ obrigatéria em todos os documentos de patentes desde 1971 enquanto a
Classificagdo Cooperativa de Patentes foi adotada em 2013 pelo INPI (INSTITUTO
NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2022b). A classificacdo IPC ¢ organizada
em oito se¢des, a saber: necessidades humanas (A); operacdes de processamento e transporte

(B); quimica e metalurgia (C); téxteis e papel (D); construcdes fixas (E); engenharia mecanica,

$41 W (pat) 11/22; 1 W (pat) 35/22; 11 W (pat) 14/22.

4351 W (pat) 12/22; 1 W (pat) 30/22; 1 W (pat) 44/22; 1 W (pat) 46/22; 14 W (pat) 9/21.
436 6 Ni 30/19 (EP).

478 W (pat) 25/22.
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iluminagao, aquecimento, armas e explosao (F); fisica (G); eletricidade (H). A classificacdo do
documento de patente estard indicada na sua capa ou na pagina de dados basicos disponivel
para consulta no sitio eletronico do INPI.

No entanto, a mera consulta a classificagdo internacional nao parece suficiente. Como o
técnico no assunto representa o profissional hipotético médio que, a data relevante do pedido
ou da patente, busca solucionar um problema técnico, ¢ igualmente valido considerar qual o
campo técnico desse problema. De fato, a delimitagdo mais precisa do campo tecnoldgico deve
dar preferéncia a area do problema técnico solucionado.

Importante notar que, caso a tecnologia pertenca a mais de um campo técnico, sera

possivel que o técnico no assunto seja formado por mais de uma pessoa.

3.3.2 Segundo passo: delimitacdo da area e do nivel de formacdo académica

Em segundo lugar, € preciso identificar (1) se o técnico no assunto necessita de formacao
académica para a solugdo do problema técnico resolvido e (ii) caso positivo, qual a area e o
nivel de sua educagdo formal. Haverd situacdes em que a educacdo formal sera prescindivel,
como apontam as Diretrizes de Exame do INPI.

Caso seja necessaria formagao académica, deve-se perguntar, primeiro, qual seria a area
de um profissional que buscaria resolver o problema técnico descrito pela patente a sua data de
depdsito ou de prioridade. A delimitagdo temporal a data relevante do pedido ou da patente €
fundamental, pois o desenvolvimento cientifico poderd alterar o curriculo dos cursos de ensino
formal.

Uma vez estabelecida a area do profissional que estaria tentando solucionar o problema
técnico, € preciso determinar o seu nivel de educagdo formal, i.e., se esse profissional € bacharel
ou um mestre. Na defini¢do do nivel de formacao, é preciso levar em consideragdo a formagao
do profissional médio que estaria tentando solucionar o problema técnico, de modo que um
profissional com PhD ndo parece, a principio, um profissional ordinario em uma darea

tecnologica.

3.3.3 Terceiro passo: delimitacdo da area e do nivel de experiéncias praticas

Em terceiro lugar, devem-se listar os conhecimentos e habilidades praticos do técnico
no assunto. Nessa etapa, o foco ndo é o conhecimento académico e a educacdo formal desse

profissional, que j4 foram objeto de anélise no item anterior. Nesse momento, discute-se (i) se
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o técnico no assunto necessita de experiéncia profissional para solucionar o problema técnico
resolvido pelo pedido ou pela patente e (ii) caso positivo, qual a area e o nivel de suas
experiéncias praticas.

Caso sejam necessarias experiéncias praticas, deve-se perguntar qual a 4rea dessas
experiéncias. E possivel que o técnico no assunto faca parte dos diversos setores tecnologicos
passiveis de protecdo por patente e dos diversos setores da economia publica ou privada,
podendo atuar no setor agropecuario, no setor industrial, no setor de servicos ou no setor de
pesquisa e desenvolvimento.

A delimitagd@o do nivel de experiéncias praticas pode ser feita por meio da indicagdo do
nimero de anos de atuacdo em determinada area. Por exemplo, o profissional hipotético de
conhecimento mediano possui [xx] anos de atuagdo no setor de pesquisa e desenvolvimento de

uma multinacional.

3.3.4 Quarto passo: anunciacdo do técnico no assunto concreto

Uma vez estabelecido o campo técnico da tecnologia e a qualificagdo académico-
profissional do técnico no assunto, ¢ possivel anunciar o técnico no assunto concretizado para
o pedido ou a patente em analise. ApoOs essa anunciacdo, finaliza-se a etapa de construcdo
concreta dessa figura e passa a ser possivel avancar no exame dos requisitos legais de
patenteabilidade.

Com o parametro previamente definido, serd possivel testar as conclusdes dos
especialistas na tecnologia e os argumentos das partes frente ao técnico no assunto concretizado
a fim de se verificar se o exame dos requisitos se deu na perspectiva desse profissional
hipotético, mas agora concretizado, ou se houve influéncia do conhecimento particular de

qualquer dos envolvidos no processo administrativo ou judicial.
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CONCLUSAO

O presente estudo teve por objetivo a analise da figura do técnico no assunto no sistema
de patentes de invengao, figura escolhida pela Lei da Propriedade Industrial como filtro de
afericdo dos requisitos de patenteabilidade. Apesar dessa escolha legislativa, o técnico no
assunto desempenha papéis prévios que nao foram necessariamente previstos na LPI.

Outra questdo que foi abordada esta relacionada a falta de detalhes legais a respeito
dessa figura. A partir de um problema de ordem légica, i.e., 0 ndo saber sobre a adequagdo ou
ndo de decisdes que aplicam o técnico no assunto, notou-se uma grave inseguranca juridica no
sistema de patentes de inveng¢do e foram propostas alternativas.

O trabalho sistematizou o técnico no assunto em quatro perspectivas. A primeira buscou
organizar o marco tedrico do técnico no assunto (se¢do 1). Examinou-se a natureza juridica,
passando-se pelas normas juridicas a ele relacionadas, pela andlise de outras figuras
semelhantes, em especial no ambito civel e empresarial, bem como pela investiga¢do da sua
natureza juridica em si.

Ao fim do item 1.1, foi possivel identificar que o técnico no assunto tem natureza de um
conceito juridico indeterminado, dotado de abstragdo suficiente para ser aplicado em todas as
areas tecnologicas passiveis de protecdao por patente. Em outras palavras, identificou-se que o
técnico no assunto ¢ padrao abstrato de conduta, um standard, que incorpora os conhecimentos
técnicos de um profissional mediano.

Abordaram-se também os motivos para a ndo classificacdo do técnico no assunto como
uma ficcao ou presungdo juridicas, com o objetivo de reforgar as conclusdes sobre seu carater
de conceito juridico indeterminado. Em especial, fez-se uma comparagao dessa figura com um
modelo abstrato de conduta do direito empresarial, a business judgement rule, e foi possivel
constatar que o técnico no assunto ndo institui uma presuncao a favor ou contra a ndo-obviedade
de uma tecnologia; ele € tdo somente um parametro, um instrumento, tal como um microscéopio
ou uma lente.

Em um segundo momento, o técnico no assunto foi examinado a partir de uma
perspectiva histdrica, que buscou identificar as origens dessa figura no sistema de patentes de
invengdo e, em especial, no Brasil (item 1.2). Foi feita uma justificativa teorica da andlise
histérica desse instituto e essa investigagao se fundamenta a partir de uma necessidade de
compreender as modificacdes dessa figura ao longo da histéria. Concluiu-se que a figura saiu
de um espectro concreto, manifestado na figura do aprendiz inglés, e caminhou em dire¢do a

abstracdo-hipotética utilizada no sistema de patentes de inveng¢do atual. Na Historia do Direito
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no Brasil, foi possivel verificar que a inspiragdo para a figura em territério nacional vem da
tradi¢do anglo-saxdnica por intermédio do Visconde de Cairu. A figura aqui ja havia sido
apresentada como abstrata desde o principio.

Em um terceiro momento, examinou-se qual o papel que o técnico no assunto
desempenha no sistema de patentes de invencao. A partir de uma andlise das diversas correntes
de justificacdo da propriedade intelectual e das patentes de invengdo, foi possivel identificar
trés fungdes principais do técnico no assunto: (i) a de possibilitar a delimitagdo do escopo de
protecao de uma patente; (ii) a de possibilitar a capacitagdo de terceiros interessados em
explorar a tecnologia apds o prazo de vigéncia da patente e, por fim, (iii) a de possibilitar a
diferenciagdo da invenc¢ao frente ao estado da técnica (item 1.3).

Ainda no que se chamou de marco tedrico do técnico no assunto, foram analisadas as
caracteristicas que compdem essa figura, que podem ser sumarizadas na expressao capacidade
hipotética (item 1.4). Essa capacidade foi dividida em trés: a capacidade ordindria, a qual
representa o conjunto de conhecimentos e habilidades ordinarios, ou seja, comuns € medianos;
a capacidade critica, que constitui qual o nivel de reacao desse profissional face ao estado da
técnica, isto ¢, se ele pode ser motivado ou desmotivado pelas revelagdes do estado da técnica
ou se ¢ dotado de alguma criatividade para superar problemas encontrados durante o exame de
patenteabilidade e, por fim, a capacidade de formar grupos, que discute a possibilidade de o
técnico no assunto ser formado por mais de um profissional. Tais andlises foram conduzidas a
partir das Diretrizes de Exame do INPI e fazendo-se breves analises das capacidades nos
Estados Unidos e no Escritério Europeu de Patentes.

Na ultima etapa do marco tedrico, fez-se uma sugestdo de conceito para a figura do
técnico no assunto, tomando-se por premissa os conhecimentos agrupados nos itens anteriores
arespeito de sua natureza juridica, do seu desenvolvimento historico, do papel que desempenha
no sistema de patentes de inven¢ao e das suas caracteristicas.

A segunda perspectiva de analise apresentou o conteudo hermenéutico-dogmatico a
acerca do técnico no assunto (secdo 2). Em um primeiro momento, foram elencadas as
justificativas para a utilizagdo do técnico no assunto como pardmetro de todos os requisitos
legais de patenteabilidade (item 2.1). Para além da leitura literal do técnico no assunto, que
limitaria a sua participag@o aos requisitos de atividade inventiva e de suficiéncia descritiva, viu-
se que ¢ possivel uma leitura sistematica e teleologica dessa figura.

Por um lado, a leitura sistematica se justifica pelas amplia¢des horizontal e vertical do
técnico no assunto, aquela promovida pela propria LPI e esta pelas Diretrizes de Exame do

INPI. Por outro lado, a leitura teleoldgica se justifica a partir das fungdes que o técnico no
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assunto possui no sistema de patentes de invencdo, que precedem a limitacdo legal aos
requisitos de atividade inventiva e suficiéncia descritiva.

A partir desse apanhado hermenéutico, foi possivel se dedicar ao exame dos requisitos
legais de patenteabilidade a luz do técnico no assunto (item 2.2). Nessa atividade, analisaram-
se os resultados encontrados nas Diretrizes de Exame do INPI sobre a participagdo do técnico
no assunto nessa andlise. Foi visto que todas as condi¢des e os requisitos técnicos de
patenteabilidade podem (e devem) ser analisados na perspectiva de um técnico no assunto.

Sua atividade permeia a formulagdo dos problemas técnicos, a analise de suficiéncia
descritiva, a andlise da clareza, precisdo e suporte de reivindicagdes e o exame de unidade de
invencdo. O pardmetro € igualmente necessario na delimitagdo do estado da técnica relevante,
no exame de novidade, na anélise de aplicagdo industrial e na afericdo de atividade inventiva,
com especial atencdo aos testes de atividade inventiva no Brasil, EUA e EPO (item 2.3).

Uma vez finalizada essa analise, passou-se ao exame de teor mais pratico. Na secdo 3,
buscou-se demonstrar a necessidade de concretizagdo do técnico no assunto para o adequado
exame de patenteabilidade. Em primeiro lugar, apresentaram-se as justificativas para a
proposicdo de constru¢do concreta da figura do técnico no assunto (item 3.1). Nesse
subcapitulo, foi possivel constatar que a situagdo atual no sistema de patentes de invengdo
brasileiro ¢ de incerteza, pois nao se sabe se as decisdes administrativas ou judiciais estdo
adequadas ou ndo. Fazendo referéncia a um experimento quantico, demonstrou-se que a saida
desse cenario de incerteza e inseguranca juridica estd justamente em olhar para dentro da caixa,
isto €, deixando o mundo da abstragdo e migrando em dire¢ao ao mundo concreto.

Para além da incerteza, foi possivel identificar também que a construcdo concreta ¢
necessaria por determinacdes do direito adjetivo. Com base na natureza juridica de conceito
juridico indeterminado, explicou-se que a falta de concretizacao da figura do técnico no assunto
nas decisdes administrativas e judiciais implica falta de fundamenta¢do dessas decisdes,
culminando em sua invalidade.

Em vista dessas conclusodes cujas consequéncias podem ser calamitosas para o sistema
de patentes de inven¢ao, buscaram-se alternativas de solucao (item 3.2). Nesse item, investigou-
se a pratica de construgdo concreta do técnico no assunto no sistema norte-americano, no
sistema europeu € no sistema alemao.

Foi possivel identificar que a pratica dos EUA e do EPO nao ¢ generalizada e parece
ocorrer de maneira casuistica, sem qualquer explicagdo auto evidente. Na Alemanha, por outro
lado, observou-se que a pratica parece adotar contornos de um costume juridico aplicado pelo

Bundespatentgericht como etapa preliminar necessaria ao exame de patenteabilidade.
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Observou-se também que os critérios aplicados de maneira reiterada e com animus envolvem
(1) a delimitacdo da area e do nivel de formagao académica; (ii) a delimitagdo da area e do nivel
de experiéncias praticas e (ii1) a delimitagdao de quantas pessoas formam o técnico no assunto.

A partir disso, foi possivel propor um conjunto de passos organizados para a
concretiza¢do da figura do técnico no assunto no exame de patenteabilidade no Brasil (item
3.3). As etapas la sugeridas, sem qualquer pretensdo e notoriamente influenciadas pela pratica
germanica, compreendem (i) delimitacdo do campo técnico relevante a patente; (i1) delimitagao
da area e do nivel de formacao académica do técnico no assunto; (iii) delimitagao da area e do
nivel de experiéncias praticas desse profissional para, ao fim, (iv) anunciar o técnico no assunto
concreto para o caso em tela.

Com essa construcao, serd possivel substituir a frequente declaragdo, por exemplo, de
que uma tecnologia da drea de telecomunicagoes ndo decorreria de maneira obvia para um
técnico no assunto pela enunciagdo ativa e altiva uma tecnologia ndo decorreria de maneira
obvia para um bacharel em engenharia elétrica com anos de experiéncia prdtica na
transmissdo sinais de telefonia movel a partir de estagoes-radio-base.

Diante do que foi exposto, o presente trabalho demonstrou que a enunciagdo especifica
e concreta do técnico no assunto, tanto em ambito administrativo quanto judicial, ¢ uma
necessidade de ordem légica, sistémica e juridico-processual. Sem construi-lo concretamente,
ndo ¢ possivel saber se uma decisdo que discute o atendimento aos requisitos de
patenteabilidade estd correta ou equivocada. Com isso, pode-se afirmar, sem qualquer
dificuldade, que ndo se sabe se todas as decisdes, administrativas ou judiciais, ja proferidas no
Brasil estdo corretas ou equivocadas.

Esse estado de nao saber gera o risco de inviabilizar o sistema de patentes de invengao,
uma vez que o administrado ou o jurisdicionado ndo serdo capazes de impugnar o resultado
proferido. Tanto ¢ assim que o proprio Codigo de Processo Civil considera ndo fundamentada
a decisdo que se limita a empregar conceitos juridicos indeterminados (como o técnico no
assunto), sem explicar o motivo concreto de sua incidéncia no caso.

Para avangar o sistema de patentes de invengdo, € preciso, portanto, enfrentar a questao
de frente. E necessario assumir o risco de anunciar quem ¢é o técnico no assunto no caso
concreto, de forma a permitir que se saiba se, efetivamente, um profissional de capacidade
média seria capaz de realizar o invento descrito. Até que se faga isso, a conclusdo ¢ a mesma
que foi alcancada por Schrodinger antes de abrir a caixa do seu gato: sobreposicao de estados,

isto €, as decisdes sobre atendimento aos requisitos de patenteabilidade estdo certas e erradas.
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Dentre as abordagens feitas no presente estudo, ndo se cogitou que o técnico no assunto
pudesse estar ultrapassado. Apesar disso, os temas relacionados a propriedade industrial se
movimentam depressa, e o desenvolvimento da inteligéncia artificial pode trazer uma superagao
completa do conceito e do sistema de patentes de invengao como um todo.

Com efeito, a quarta revolugdo industrial sugere que o desenvolvimento tecnolégico no
meio digital proporcionara disrup¢des inimaginaveis no mundo, indo além das maquinas
inteligentes (SCHWAB, 2016, p. 12, 14). Os avangos tecnologicos nos campos da inteligéncia
artificial, da robdtica, da internet das coisas, por exemplo, denotam uma mudanga sist€émica nao
s6 econdmica, mas também societal (SCHWAB, 2016, p. 7).

A substitui¢do do técnico no assunto pela inteligéncia artificial como filtro no exame
dos requisitos de patenteabilidade levaria a situagdo de que everything is obvious, para utilizar
as palavras de Abbott (2020). Com o desenvolvimento da inteligéncia artificial e sua capacidade
de processamento, toda e qualquer inovagdo podera ser dbvia caso se use a inteligéncia artificial
como parametro. Com efeito, a ultima invencdo humana seria justamente a primeira maquina
ultrainteligente (ABBOTT, 2020, p. 233).

De acordo com Abbott (2020), a mudanga de paradigma vird quando a inteligéncia
artificial se tornar a capacidade ordinéria na busca por solugdes técnicas a problemas técnicos.
Uma vez que o ordindrio se tornar inteligente, o ordindrio se tornard inventivo, fazendo com
que o filtro de obviedade fique impraticavel (ABBOTT, 2020, p. 236).

Seré alcangado, assim, o Crepusculo dos Deuses no sistema de patentes de invencao.
Nao s6 o técnico no assunto serd carregado em um cortejo solene (NIETZSCHE, 2009, p. 178)
ao som da Marcha Funebre de Siegfried, mas também o sistema de patentes também se atirara
as chamas em solidariedade. O anel, no drama musical, persistird (NIETZSCHE, 2009, p. 179),
tal como persistirdo as invengdes, mas sem o sistema de patentes*3.

Uma possivel solucdo para essa aparente antinomia esta em considerar que o recurso a
inteligéncia artificial podera ser considerado um meio de experimentacdo rotineiro dentro da
capacidade ordinaria de um técnico no assunto (ABBOTT, 2020, p. 56, 238). Dessa forma, o
profissional hipotético seria permaneceria como um padrdo de conduta, mas teria incorporado,

em suas caracteristicas e capacidades, a utilizag¢do da inteligéncia artificial.

438 “This may mean the end of the patent system, but there should not be cause for concern. Once superintelligent
inventive Al is run-of-the-mill, future innovation will be self-sustaining, thus no longer requiring patents to
incentivize new inventions”, (ABBOTT, 2020, p. 57). Em tradugdo livre, “Isso pode significar o fim do sistema
de patentes, mas ndo deve haver causa para preocupagdo. Uma vez a inteligéncia artificial superinteligente e
inventiva comecar a atuar, a inovagao futura sera auto-sustentavel, ndo mais precisando, assim, de patentes para
incentivar novas invengdes”.
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O presente trabalho foi um primeiro caminho no estudo dedicado do técnico no assunto,
tendo enfrentado seu marco tedrico, sua participagdo no sistema de patentes de invengao
brasileiro e seu potencial de desenvolvimento mediante a sua construgdo concreta. Ha outros
caminhos possiveis, como brevemente enderegado acima, especialmente aqueles relacionados
aos impactos juridico-processuais da utilizacdo dessa figura como fundamento em decisdes,

bem como aqueles que tratam da relagdo do técnico no assunto com a inteligéncia artificial.
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APENDICE A - QUADRO DE EXEMPLOS DE CONSTRUCAO CONCRETA NOS

EUA
Caso Data  Requisito de Tecnologia Construcao Critérios
de patenteabilidade concreta inferidos
publi-
cacio
Cambria 02/09/ Interpretacdo das Produtos de Um bacharel em  Nivel de
Co. v. 2022  reivindicagdes superficie ~ engenharia formagao,
Hirsch de quartzo  mecanica, ou area de
Glass instalados area afim, e pelo  formacao,
Corp., Civil em menos dois anos  nivel de
Action 21- residéncias  de experiéncia experiéncia
10092 e empresas  pratica (ou pratica,
(MAS) como estudo area de
(LHG) bancadas, equivalente de experiéncia
(D.N.J. Sep. ladrilhos de nivel superior) no pratica e
2,2022) piso, design ou possibilida-
armarios de manufatura de de de
banheiros, = compositos com  educagdo
acabamento resina formal
s de lareiras termoconsolidan-  substituir
e tes experiéncia
chuveiros. pratica.
Best Med. 29/08/ Atividade inventiva Radioterapi Um profissional  Nivel de
Int’lv. 2022 ade com experiéncia  experiéncia
Elektra Inc. tumores formal em pratica.
No. 2021- usando programacao de
2099 (Fed. dose pré- computador, isto
Cir. Aug. determinad ¢, capacidade de
29, 2022) ade escrever codigo.
radiacao.
Berkeley*le 14/06/ Interpretacdo das Método de  Um mestre em Nivel de
orv. 2022  reivindicagdes calculode  ciéncia da formacao,
Teradata lucrabilida- computacao, area de
Operations, deemum  contabilidade ou  formagao,
Inc. 17 C computador gerenciamento de nivel de
7472 (N.D. sistemas de experiéncia
1l Jun. 14, informacdo com  pratica,
2022) pelo menos dois  4rea de
anos de experiéncia
experiéncia em pratica e
softwares de possibilida-
contabilidade ou  de de
financeiros e suas experiéncia
aplicacdes para pratica
gerenciamento de  substituir

sistemas de bases
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Caso Data  Requisito de Tecnologia Construcao Critérios
de patenteabilidade concreta inferidos
publi-
caciao

de dados. Uma educagao
pessoa com formal.
menos educagdo

formal, mas mais
experiéncia

pratica também

atende ao

requisito.

Gravel 28/04/ Interpretacdo das Método e Um bacharel em  Nivel de

Rating Sys. 2022 reivindicagdes sistema de  ciéncia da formacao,

v. Target organizagd  computacio ou area de

Corp. 4:21- ode campo proximo  formacgao,

CV-356- informacde com dois ou mais nivel de

ALM (E.D. S em uma anos de experiéncia

Tex. Apr. base de experiéncia em pratica,

28, 2022) dados programacao de  4rea de

computadores ou  experiéncia
mestre em pratica e
ciéncia da possibilida-
computagdo, pois de de
educacdo formal  experiéncia
pode substituir pratica
experiéncia substituir
formal. educacao
formal.

Sonrai 16/03/ Interpretagao das Sistema e Um bacharel em  Nivel de

Memory 2022  reivindicagdes método engenharia formacao,

Ltd. v. para elétrica, ciéncia  area de

Oracle comprimir  da computagdo formacao,

Corp. 1:22- e ou campo area de

CV-94-LY descompri  relacionado e experiéncia

(W.D. Tex. mir dados  experiéncia prética.

Mar. 16, usando um  pratica em

2022) controlador tecnologias

de memoria implementadas
por
gerenciamento de
memoria de
computador para
compressao e
descompressao
de dados.

Ocean 08/02/ Interpretacdo das Tecnologia Um bacharel em  Nivel de

Semiconduc 2022  reivindicagdes S para engenharia formagao,

tor LLC v. auxiliar mecanica, area de

Huawei operacdes  engenharia formagao,
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Caso Data  Requisito de Tecnologia Construcao Critérios
de patenteabilidade concreta inferidos
publi-
caciao

Device U.S.,, de elétrica, nivel de

Inc. Civil producao engenharia de experiéncia

Action de materiais ou pratica,

4:20-CV- semicondu- campo area de

00991-ALM tores relacionado, bem experiéncia

(E.D. Tex. como pelo menos  pratica.

Feb. 8, trés anos de

2022) experiéncia na

fabricagdo de
semicondutores.
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APENDICE B — QUADRO DE EXEMPLOS DE CONSTRUCAO CONCRETA NO

EPO
Caso Data de Requisito de Tecnologia Construcio Critérios
publicacio patenteabilidade concreta inferidos
T 19/01/2023  Suficiéncia Meétodo Um bacharel em Nivel de
0804/ descritiva para engenharia formacao,
21 deteccdo de  mecanica com arca de
um estado conhecimento formacao,
de dos area de
ocorréncia  fundamentos de  experiéncia
de batidas motores a pratica.
em motor combustao
de interna.
combustao
interna
T 12/01/2023  Atividade Meio para Um grupo Numero de
2580/ inventiva memoria compreendendo  pessoas que
17 legivel por  um especialista ~ formam o
computador em computagdo  técnico no
que possui  grafica e um assunto, area
instrucoes gedlogo. de formacao.
de
programa
executaveis
por um
sistema de

computador
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APENDICE C - QUADRO DE EXEMPLOS DE CONSTRUCAO CONCRETA NA

ALEMANHA
Caso Data Requisito de Tecnologia Construcio Critérios inferidos
de patenteabilidade concreta
publi-
cacio
9W 27/01/ Novidade, Esteira Um bacharel Nivel de formagao;
(pat) 2023 atividade transportador em engenharia  Area de formagao;
46/1 inventiva e a mecanica com  Nivel de
9 suficiéncia varios anos de  experiéncia pratica;
descritiva experiénciana  Area de
construgdo de  experiéncia pratica
esteiras
transportadoras
11'W 24/01/ Atividade Sistema de Um bacharel Nivel de formagao;
(pat) 2023 inventiva e retrocarga de  em engenharia  Area de formagio;
8/22 suficiéncia armas de mecanica com  Nivel de
descritiva fogo varios anos de  experiéncia pratica;
experiénciano  Area de
desenvolvimen experiéncia pratica
to e construgdo
de armas de
fogo
19 W 23/01/ Novidade, Sensores de Um bacharel Nivel de formacao;
(pat) 2023 atividade pressao em fisica ou Area de formagio;
10/2 inventiva e bacharel em Nivel de
2 suficiéncia engenharia de  experiéncia pratica;
descritiva instrumentacdo Area de
com varios experiéncia pratica
anos de
experiéncia no
desenvolvimen
to e construgdo
de sensores de
pressao
19 W 23/01/ Atividade Resfriamento  Um bacharel Nivel de formagao;
(pat) 2023 inventiva de motores em engenharia  Area de formagio;
12/2 elétricos mecanica com  Nivel de
2 foco em experiéncia pratica;
maquinas Area de
elétricas com experiéncia pratica

varios anos de
experiéncia na
construgdo de
involucros e a
otimizacao do
seu
resfriamento
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Caso

Data
de
publi-
cacio

Requisito de Tecnologia
patenteabilidade

Construcao
concreta

Critérios inferidos

14 W

(pat)
40/1

19/01/
2023

Atividade Chassi de
inventiva e veiculos
suficiéncia

descritiva

Um bacharel
em engenharia
mecanica ou
de producao
com Varios
anos de
experiéncia
profissional na
producdo de
componentes
de acabamento
para veiculos

Nivel de formagao;
Area de formacio;
Nivel de
experiéncia pratica;
Area de
experiéncia pratica

oW
(pat)
74/1
9

18/01/
2023

Atividade Fuselagem de
inventiva avioes

Um bacharel
ou mestre em
engenharia
aeroespacial
com varios
anos de
experiéncia
profissional no
desenvolvimen
toena
construgao de
elementos
estruturais de
aeronaves que
ficam expostos
ao fluxo de ar
tais como
fuselagem e
empenagens,
mas também
laminas de
rotor.

Nivel de formagao;
Area de formagio;
Nivel de
experiéncia pratica;
Area de
experiéncia pratica

19W
(pat)
10/2
1

17/01/
2023

Novidade e Medicao de

atividade desempenho

nventiva de baterias de
veiculos

Um bacharel
ou mestre em
engenharia
eletrotécnica
com varios
anos de
formac¢ao no
desenvolvimen
to de
tecnologia de
medi¢ao de
baterias

Nivel de formagao;
Area de formagio;
Nivel de
experiéncia pratica;
Area de
experiéncia pratica
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Data
de
publi-
cacio

Caso

Requisito de
patenteabilidade

Tecnologia

Construcao
concreta

Critérios inferidos

elétricas e esta
familiarizado
com as
exigéncias
relativas a
ignicao em
baterias
automotivas.

6 Ni
15/2
2

13/01/
2023

Sistema de
freios de
veiculos
automotores

Novidade e
atividade
inventiva

Um grupo
formado por
um bacharel ou
mestre em
engenharia
automotiva e
um bacharel ou
mestre em
engenharia
eletrotécnica.
O grupo ¢
empregado por
um fabricante
ou montadora
de veiculos no
desenvolvimen
to e construgdo
de sistemas de
freio e
possuem
varios anos de
experiéncia
profissional

Numero de pessoas
que formam o
técnico no assunto,
nivel de formagao;
areca de formagao;
nivel de
experiéncia pratica;
area de experiéncia
pratica

19W

(pat)
8/22

12/01/
2023

Processo de
acionamento
de portas de
veiculos com
um motor
elétrico

Novidade e
atividade
inventiva

Um bacharel
em engenharia
eletrotécnica
com varios
anos de
experiéncia
pratica na
construcao e
desenvolvimen
to de
acionamentos
de portas de
veiculos e seus
controles

Nivel de formacgao
Area de formacio
Nivel de
experiéncia pratica
Area de
experiéncia pratica
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Caso Data Requisito de Tecnologia Construcao Critérios inferidos
de patenteabilidade concreta
publi-
cacio
2Ni 12/01/ Novidade, Dispositivo Um bacharel Nivel de formacgao
11.21 2023 atividade para geragio  em engenharia  Area de formagéo
(EP) inventiva e de luz branca com varios Nivel de
suficiéncia LED anos de experiéncia pratica
descritiva experiénciano  Area de
campo da experiéncia pratica
tecnologia de
iluminagao e
no
desenvolvimen
to de
equipamentos
de iluminagao
23 W 12/01/ Novidade, Transistor de  Um bacharel Nivel de formagao
(pat) 2023 atividade efeito de em fisica ou Area de formagio
7.22 inventiva e campo que engenharia Nivel de
suficiéncia utiliza com varios experiéncia pratica
descritiva semicondutor anos de Area de
es experiénciano  experiéncia pratica
campo de
semicondutore
s
4Ni 12/01/ Novidade e GPS Um bacharel Nivel de formagao
4/22 2023 atividade oumestreem  Area de formacdo
(EP) inventiva engenharia Nivel de
eletrotécnica experiéncia pratica

ou engenharia
de
telecomunicag
des com varios
anos de
experiéncia
pratica, bem
como
conhecimentos
no campo de
concepcao de
sistemas de
posigao e
ondas de radio.
O técnico no
assunto possui
conhecimento
de normas,
padrdes
técnicos e

Area de
experiéncia pratica
e Tipo de
conhecimen-to que
o0 técnico no
assunto possui
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Caso Data Requisito de Tecnologia Construcao Critérios inferidos
de patenteabilidade concreta
publi-
cacio
estudos
conceituais
nesse contexto
17W 11/01/ Novidade e Dispositivo Um bacharel Nivel de formacao
(pat) 2023 atividade de controle ¢ em engenharia  Area de formagio
16/2 inventiva protecao de ou ciéncia da Nivel de
1 informagdes  computagdo experiéncia pratica
em um com varios Area de
computador  anos de experiéncia pratica
experiéncia
pratica com
realidade
virtual e
inteligéncia
artificial
18 W 11/01/ Novidade Dispositivo Um time Numero de pessoas
(pat) 2023 pararegular  formado por que formam o
42/1 pressao de um bacharel técnico no assunto,
9 oxigénio na em tecnologia  nivel de formagao;
retina sanitaria com area de formacao;
varios anos de  nivel de
experiénciano  experiéncia pratica;
desenvolvimen 4area de experiéncia
to de pratica
dispositivos
para
tratamentos
nos olhos e um
oftalmologista
que pode ser
consultado.
4Ni 10/01/ Novidade e Dispositivo Um bacharel Nivel de formacgao
33/2 2023 atividade com oumestreem  Area de formacdo
1 inventiva engrenagens  engenharia Nivel de
(EP) mecanica com  experiéncia pratica
vérios anos de  Area de
experiénciana  experiéncia pratica
construcao e
desenvolvimen
to de
dispositivos
com
engrenagens
12W 03/01/ Novidade, Travamento ~ Um bacharel Nivel de formagao
(pat) 2023 atividade de em engenharia  Area de formagcio

64.19

inventiva e

mecanica com
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Caso Data Requisito de Tecnologia Construcao Critérios inferidos
de patenteabilidade concreta
publi-
cacio
suficiéncia contéineres varios anos de  Nivel de
descritiva em navios experiéncia experiéncia pratica
pratica no Area de
desenvolvimen experiéncia pratica
to e construgdo
de dispositivos
de travamento
para fixar
contéineres em
navios
19 W 03/01/ Aplicagdo Motor Um bacharel Nivel de formagao
(pat) 2023 industrial elétrico a em fisica
11/2 base de
2 energia
hidraulica
4Ni 03/01/ Novidade, Sistema de Um bacharel Nivel de formacgao
42/2 2023 atividade amorteciment em engenharia  Area de formagio
1 inventiva e o de choque ¢ mecéanicacom Nivel de
suficiéncia vibragao varios anos de  experiéncia pratica
descritiva experiénciana  Area de

construcao e
desenvolvimen
to de
amortecedores
de vibragao

experiéncia pratica




