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RESUMO 

 

KELLER, Gabriel Muller Frazão. O técnico no assunto no exame de patentes de invenção: 

conceito, relevância e aplicações práticas. 2023. 227 f. Dissertação (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 invenção no Brasil, buscando identificar seu conceito, sua relevância e possíveis 

aplicações práticas. Em primeiro lugar, analisa-se o chamado marco teórico do técnico no 

assunto, que examina a natureza jurídica dessa figura, seu desenvolvimento histórico, sua 

função no sistema de patentes de invenção, suas capacidades e seu conceito. Feita análise do 

marco teórico, passa-se ao estudo do técnico no assunto no exame dos requisitos para concessão 

de patentes de invenção. Em primeiro lugar, investigam-se as justificativas hermenêuticas para 

a participação do técnico no assunto na análise dos requisitos legais de patenteabilidade. Em 

seguida, analisam-se as condições e requisitos de patenteabilidade à luz dessa figura. Uma vez 

concluída essa análise, inicia-se estudo das possíveis aplicações práticas envolvendo o técnico 

no assunto. A perspectiva examinada no presente trabalho é a da construção concreta da figura 

do técnico no assunto como passo preliminar no exame de patenteabilidade tanto administrativo 

quanto judicial. Inicia-se com a análise das justificativas teóricas e processuais para a 

construção concreta dessa figura, após o que se concluirá que a falta de construção concreta do 

técnico no assunto gera insegurança jurídica e poderia motivar, inclusive, a anulação de 

decisões envolvendo exame de requisitos legais de patenteabilidade. Diante desse cenário de 

incerteza, buscam-se possíveis pontos de partida na experiência estrangeira envolvendo o 

técnico no assunto, em especial na Alemanha, onde a construção concreta do técnico no assunto 

é feita em ações judiciais. Em seguida, propõe-se um conjunto de etapas para a construção 

concreta do técnico no assunto no ordenamento jurídico brasileiro. Por fim, analisam-se os 

desafios do técnico no assunto no sistema de patentes de invenção. 

 

Palavras-chave: Técnico no assunto; patentes de invenção; requisitos de patenteabilidade; 

diretrizes de exame do INPI; construção concreta. 

 



ABSTRACT 

 

KELLER, Gabriel Muller Frazão. The person with ordinary skill in the art in the examination 

of utility patents: concept, relevance and practical uses. 2023. 227 f. Dissertação (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. 
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KELLER, Gabriel Muller Frazão. O técnico no assunto no exame de patentes de invenção: 

conceito, relevância e aplicações práticas. 2023. 227 f. Dissertação (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 möglichen praktischen Anwendungen zu ermitteln. Zunächst wird der sogenannte 

theoretische Rahmen des Fachmanns im Fachgebiet analysiert, der die Rechtsnatur dieser Figur, 

ihre historische Entwicklung, ihre Funktion im Patentsystem, ihre Möglichkeiten und ihr 

Konzept untersucht. Nach der Analyse des theoretischen Rahmens gehen wir zur Untersuchung 

des Technikers im Fach bei der Prüfung der Voraussetzungen für die Erteilung von 

Erfindungspatenten über. Zunächst werden die hermeneutischen Begründungen für die 

Beteiligung des Fachmanns bei der Analyse der rechtlichen Voraussetzungen der 

Patentierbarkeit untersucht. Anschließend werden die Bedingungen und Voraussetzungen der 

Patentierbarkeit im Lichte dieser Abbildung analysiert. Nach Abschluss dieser Analyse wird 

mit der Untersuchung der praktischen Anwendungsmöglichkeiten unter Einbeziehung des 

Fachmanns begonnen. Die in dieser Arbeit untersuchte Perspektive ist die konkrete 

Konstruktion der Figur des Fachmanns als Vorstufe zur Prüfung der Patentierbarkeit sowohl 

auf administrativer als auch auf gerichtlicher Ebene. Es beginnt mit der Analyse der 

theoretischen und verfahrenstechnischen Begründungen für die konkrete Konstruktion dieser 

Figur, nach dem es wird der Schluss gezogen werden, dass das Fehlen der konkreten 

Konstruktion des Sachverständigen auf dem Gebiet erzeugt Rechtsunsicherheit und könnte 

motivieren, einschließlich der Nichtigerklärung von Entscheidungen, die die Prüfung der 

rechtlichen Voraussetzungen der Patentierbarkeit. In Anbetracht dieses Szenarios der 

Unsicherheit werden mögliche Ansatzpunkte in den ausländischen Erfahrungen mit dem 

Fachmann gesucht, insbesondere in Deutschland, wo die konkrete Konstruktion des Fachmanns 

in Prozessen erfolgt. Anschließend wird eine Reihe von Schritten für die konkrete Konstruktion 

des Fachmanns im brasilianischen Rechtssystem vorgeschlagen. Schließlich werden die 

Herausforderungen für den Fachmann im System der Erfindungspatente analysiert.  

 

Schlüsselwörter: fachmann; patent; patentierbarkeit;  

rechtlinien für die prüfung; konkrete auslegung. 

 

  



RÉSUMÉ 

 

KELLER, Gabriel Muller Frazão. O técnico no assunto no exame de patentes de invenção: 

conceito, relevância e aplicações práticas. 2023. 227 f. Dissertação (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 matière dans le système 

des brevets d'invention au Brésil, en cherchant à identifier son concept, sa pertinence et ses 

possibles applications pratiques. Dans un premier temps, nous analysons le cadre théorique du 

technicien en la matière, qui examine la nature juridique de cette figure, son évolution 

historique, sa fonction dans le système des brevets d'invention, ses capacités et son concept. 

Après l'analyse du cadre théorique, nous passons à l'étude du technicien en la matière dans 

l'examen des conditions de délivrance des brevets d'invention. Tout d'abord, on étudie les 

justifications herméneutiques de la participation de l'homme du métier dans l'analyse des 

hypothèses juridiques de la brevetabilité. Ensuite, les conditions et exigences de la brevetabilité 

sont analysées à la lumière de cette figure. Une fois cette analyse terminée, l'étude des 

applications pratiques possibles impliquant l'homme du métier commence. La perspective 

examinée dans cet ouvrage est la construction concrète de la figure de l'homme du métier 

comme étape préliminaire à l'examen de la brevetabilité tant administrative que judiciaire. Il 

commence par l'analyse des justifications théoriques et procédurales de la construction concrète 

de cette figure, après quoi il sera conclu que le manque de construction concrète de l'expert en 

la matière génère une incertitude juridique et pourrait motiver, notamment l'annulation des 

décisions impliquant l'examen des hypothèses juridiques de la brevetabilité. Face à ce scénario 

d'incertitude, des points de départ possibles sont recherchés dans l'expérience étrangère 

impliquant le technicien en la matière, notamment en Allemagne, où la construction concrète 

du technicien en la matière se fait dans les procès. Ensuite, une série d'étapes est proposée pour 

la construction concrète de l'expert en la matière dans le système juridique brésilien. Enfin, les 

défis du technicien en la matière sont analysés dans le système des brevets d'invention.  

 

Mots-clés: Homme du métier; brevets d’invention; brevetabilité;  

directives relatives à l’examen; interpretation concrète. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por objetivo examinar a figura do técnico no assunto no sistema 

de patentes de invenção. Parte-se de uma motivação simples: faltam estudos dedicados 

exclusivamente a essa figura. Em geral, as fontes bibliográficas que estudam as patentes de 

invenção mencionam o técnico no assunto e abordam a sua importância, mas ainda não há um 

estudo dedicado exclusivamente a ele. Da mesma forma, observam-se poucas discussões sobre 

essa figura em fontes de conhecimento alternativas, tais como blogs jurídicos ou redes sociais. 

Para atender a essa necessidade, deve-se, antes, trazer uma breve contextualização. O 

dia 25 de agosto de 1828 marca a primeira vez que o técnico no assunto foi mencionado como 

um possível parâmetro de aferição de patenteabilidade no Brasil. Nessa época, o Senado 

discutia a modificação do Alvará de 1809, primeira lei de patentes em território ainda colonial 

brasileiro, e que veio a ser substituído pela Lei de 28 de agosto de 1830. Apesar da menção na 

sessão legislativa, a figura do técnico no assunto não veio a integrar a nova lei de patentes, 

tendo ganhado força normativa apenas na Lei n° 3.129, de 14 de outubro de 1882. 

Na dita sessão de 25 de agosto de 1828, o senador José da Silva Lisboa, que ficou 

conhecido como o Visconde de Cairu, propôs que o relatório 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 referência ao texto legal do Patent Act 

de 1793 dos Estados Unidos da América1. Para Cairu, a inspiração para a industrialização 

brasileira deveria ser encontrada na tradição anglo-saxônica, mas cum grano salis.  

Deve-se esclarecer que as Observações sobre a Franqueza da Indústria e 

Estabelecimento de Fábricas no Brasil de Visconde de Cairu não propunham uma cópia 

impensada do sistema inglês e norte-americano, mas uma adaptação do sistema lá bem-

sucedido para as áreas mais úteis ao Brasil que, na sua visão, eram a agricultura, exportação e 

navegação. Foi com o objetivo de inovar o ordenamento jurídico brasileiro que o senador 

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

 
1 O 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 tradução livre, “submeter uma descrição escrita 

da sua invenção e da maneira de uso ou processo de composição dela, em termos completos, claros e exatos, de 

forma a diferenciá-la de todas as outras coisas antes conhecidas e para capacitar qualquer pessoa habilidosa na 

arte ou na ciência, da qual seja um ramo, ou com a qual seja mais proximamente conectada, para fazer, compor 

e usá-la”. 
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acolhida, na Lei de 1830, mas o técnico no assunto veio a integrar o ordenamento jurídico anos 

mais tarde, na Lei n° 3.129, de 14 de outubro de 1882.  

Atualmente a figura está prevista na Lei n° 9.279/1996, que regula direitos e obrigações 

relativos à propriedade industrial. Essa fonte normativa determina que uma invenção possui 

atividade inventiva quando não decorre de maneira evidente ou óbvia para um técnico no 

assunto. De igual maneira, a Lei da Propriedade Industrial (LPI) também estabelece que o 

relatório descritivo de um pedido de patente deve descrever clara e suficientemente seu objeto 

para possibilitar sua realização por um técnico no assunto. Sem o atendimento a esses e outros 

requisitos também contidos na referida lei, uma invenção não pode ser protegida por uma carta-

patente concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). 

Dito de outra forma, a legislação expressa duas exigências que devem ser aferidas pelo 

intérprete mediante o recurso a uma figura chamada de técnico no assunto. A atividade 

interpretativa, à toda evidência, parece simples. Por um lado, deve-se buscar identificar se uma 

tecnologia seria evidente ou óbvia para um técnico no assunto. Por outro, examina-se o relatório 

descritivo da patente e verifica-se se há ensinamentos suficientes para que esse técnico no 

assunto reproduza a invenção. Bastaria, assim, buscar a definição legal de técnico no assunto 

para que o intérprete pudesse verificar a obviedade e a suficiência descritiva da tecnologia. 

No entanto, isso não será possível e nesse ponto encontra-se a Origem da Tragédia2 

(NIETZSCHE, 2008) da figura do técnico no assunto. Em nenhum dos duzentos e quarenta e 

quatro artigos da Lei da Propriedade Industrial, há qualquer definição sobre o que seria esse 

“técnico no assunto”. Ora, o intérprete não tem instrumentos para realizar a tarefa de examinar 

a atividade inventiva e a suficiência descritiva sem saber a partir de qual perspectiva deve fazê-

lo. Há, portanto, uma incongruência lógica na Lei da Propriedade Industrial que parece 

contaminar o sistema de patentes de invenção como um todo. 

Em síntese, a normativa posta pela LPI não permite que se saiba se o requisito de 

atividade inventiva e a condição de suficiência descritiva estão sendo adequadamente aplicados, 

isto é, se estão sendo examinados na perspectiva de um técnico no assunto. É nisso que reside 

a relevância prática deste estudo, uma vez que não é possível saber se as decisões 

administrativas e judiciais estão corretas ou equivocadas. Como não se sabe quem é o técnico 

no assunto, não é possível afirmar com certeza se (i) atos administrativos de concessão de 

 
2 A Origem da Tragédia é o primeiro livro de Friedrich Nietzsche, no qual o filósofo discute majoritariamente os 

chamados espíritos apolíneo e dionisíaco na arte com o objetivo de identificar as origens das tragédias gregas 

clássicas. O leitor jurista certamente se recordará da tragédia Antígona, de Sófocles, 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 não pretende arrasar o sistema de patentes de invenção no Brasil. Tão 

simplesmente, o presente trabalho pretenderá demonstrar que não se sabe se as decisões 

envolvendo a aplicação dos requisitos legais de patenteabilidade estão corretas sem que se 

defina e construa concretamente a figura do técnico no assunto. 

Busca-se, portanto, evidenciar uma grave insegurança jurídica no sistema de patentes 

de invenção, que decorre de problemas de ordem lógica, sistêmica e jurídico-processual. Se, 

por exemplo, a não-obviedade de determinada invenção é aferida aos olhos de um técnico no 

assunto, é preciso, como pressuposto lógico, definir o que ou quem seria esse técnico. De igual 

maneira, a suficiência ou não da descrição contida no relatório descritivo é verificada por um 

técnico no assunto; sem defini-lo, não há como saber se a descrição é suficiente ou não. 

Do ponto de vista sistêmico, mostrar-se-á que a figura do técnico no assunto deve atuar 

como filtro de todos os requisitos de patenteabilidade, não se limitando aos requisitos em que 

sua participação foi expressamente prevista na Lei n° 9.279/1996, quais sejam, atividade 

inventiva e suficiência descritiva. Deixar de construí-lo concretamente não afeta apenas tais 

requisitos (o que seria suficiente para um risco sistêmico), mas todo o sistema de patentes de 

invenção.  

No âmbito jurídico-processual, a aplicação genérica da figura do técnico no assunto, 

sem sua devida concretização, tem por consequência a falta de fundamentação da decisão, seja 

administrativa ou judicial. A indicação de que uma tecnologia decorre de maneira óbvia para 

um técnico no assunto é mera reprodução do texto normativo previsto no artigo 13 da LPI. Ou 

seja, tal afirmativa poderia ser utilizada em qualquer outra decisão, não se explicando o motivo 

concreto de sua incidência ao caso. O risco de uma abordagem como essa é a nulidade da 

decisão, dado que não está fundamentada.  

A metodologia adotada compreendeu a análise dedutiva-indutiva, mediante o estudo de 

(i) livros, artigos e textos curtos disponíveis na internet e (ii) textos normativos brasileiros e 

estrangeiros, atuais ou históricos. As línguas estrangeiras consultadas foram inglês, espanhol, 

alemão e francês em razão da incapacidade (temporária) deste autor à leitura de outros idiomas. 

Ao fim do trabalho, também se utilizou da metodologia empírica com o objetivo de inferir 

critérios de construção concreta do técnico no assunto nos Estados Unidos, no Escritório 

Europeu de Patentes (EPO) e Alemanha, escolhidos pela sua relevância no sistema de patentes 

internacional, mas também em razão da capacidade de leitura. 
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Apesar da ausência 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 mínimo na propriedade 

intelectual; (ii) os comentários de Douglas Gabriel Domingues à 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 comentários de Pedro Marcos Nunes Barbosa e Denis Borges Barbosa ao Código da 

Propriedade Industrial. 

Para o estudo dessas questões, propõe-se uma investigação em quatro frentes. A 

primeira delas busca reunir o que se denominou o marco teórico do técnico no assunto (seção 

1). Começa-se pela a análise da sua natureza jurídica (item 1.1). A segunda etapa será a 

investigação das origens históricas dessa figura no sistema de patentes de invenção (item 1.2). 

Com esse esforço, busca-se compreender como o técnico no assunto surgiu como um parâmetro 

de aferição de requisitos de patenteabilidade.  

Em terceiro lugar, deve-se analisar qual o papel que o técnico no assunto desempenha 

no sistema de patentes de invenção (item 1.3). Ainda na sistematização teórica do técnico no 

assunto, serão examinadas suas características e capacidades (item 1.4).  

Como última etapa na elaboração de um marco teórico do técnico no assunto, reúnem-

se as conclusões dos itens precedentes para a proposição, sem pretensão, de um conceito de 

técnico no assunto (item 1.5). Esse breve subcapítulo sistematiza os diferentes pontos de vista 

analisados nas abordagens dos subcapítulos anteriores para extrair um significado em comum. 

A segunda frente do presente estudo destina-se a uma investigação hermenêutica do 

técnico no assunto (seção 2). Como primeira etapa nessa frente, será feita uma justificativa 

teórica sobre a atuação dessa figura no exame de patenteabilidade (item 2.1). A segunda e 

terceira etapas contam com a análise dos requisitos legais de patenteabilidade à luz do técnico 

no assunto (itens 2.2 e 2.3). Como substrato teórico dessa análise, serão utilizadas as Diretrizes 

de Exame do INPI em vigor, estabelecidas pelas Resoluções n° 124/2013 e n° 169/2016. 

Feita essa análise, passa-se à terceira frente de estudo, na qual toma-se a missão de 

propor uma alternativa prática para solução para o problema de insegurança jurídica 

mencionado na presente introdução. Em uma primeira etapa, apresentam-se as justificativas 

teóricas e processuais para a proposição, a partir das quais se concluirá pela necessidade de 

construir concretamente a figura do técnico no assunto (item 3.1).  

Na segunda etapa desse capítulo, buscam-se sugestões nos Estados Unidos, no 

Escritório Europeu de Patentes e na Alemanha, a partir da citada metodologia empírica (item 

3.2). Ao fim dessa frente, propõe-se um conjunto de etapas organizadas, sem qualquer pretensão 
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exaustiva, para a construção concreta do técnico no assunto no sistema de patentes de invenção 

brasileiro (item 3.3). 

O estudo conduzido no presente trabalho, embora possa parecer arrojado, não pretende 

oferecer a única solução possível para o problema de insegurança jurídica identificado. O 

objetivo desta investigação, dessa forma, é contribuir para o desenvolvimento das discussões 

no sistema de patentes de invenção no Brasil e, talvez, permitir o levantamento do véu da ilusão3 

que hoje parece encobrir a figura do técnico no assunto. 

 
3 “E Maya é o véu da ilusão, que, ao cobrir os olhos dos mortais, lhes faz ver um mundo que não se pode dizer se 

existe ou não existe, um mundo que se assemelha a um sonho, à radiação do sol sobre a areia, onde, de longe, o 

viajante acredita ver uma toalha de água, ou ainda a uma corda atirada por terra, que ele toma por uma serpente.” 

(SCHOPENHAUER, 2011, p. 14). 
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