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Resumo
Este artigo tem por objetivo a realizagdo de uma breve andlise dos requisitos da
patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicagdo industrial), no ambito
internacional, tendo como pardmetro as regras universalmente aceitas, em especial pelos
paises signatarios do Acordo TRIPS, sem prejuizo de das especificidades que sdo inerentes

aos ordenamentos juridicos quando da realizacdo de um estudo aprofundado sobre o tema.
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Abstract
This article aims to conduct a brief analysis of the patentability requirements (novelty,
inventive step and industrial application) , at the international level, having as parameter the
rules universally accepted, especially by the signatory countries of the TRIPS Agreement,
without prejudice to the specific characteristics that are inherent to the legal systems when

performing an in-depth study on the subject .

Key Words: TRIPs Agreement. Novelty. Inventive step. Industrial application. Patent.

Sumario: 1. Introducio 2. Novidade. 3. Atividade inventiva. 4. Aplicacao industrial. 5.

Referéncias bibliograficas.

! Professora do Instituto Politécnico de Coimbra (ISCAC); pos-graduagio em Direito do Medicamento pela
FDUC - PT; mestrado em Ciéncias Juridicas pela FDUL - PT; doutorado em Ciéncias Juridicas pela UM — PT;
E-mail: rfernandes@jiscac.pt

PIDCC, Aracaju, Ano IV, Volume 09 n2 03, p.153 a 172 Out/2015 | www.pidcc.com.br



ROBERTA SILVA MELO FERNANDES REMEDIO MARQUES
154

1. INTRODUCAO

A escolha de um sistema de direitos exclusivos como um dos meios possiveis
para promover a inovagao resulta na necessidade de constru¢ao de um mecanismo equilibrado
e eficiente.” E o que se extrai do art. 7.° do Acordo TRIPS, que estabelece: “A protecio ¢ a
aplica¢do de normas de protecao dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para
a promoc¢do da inovagdo tecnoldgica e para a transferéncia e difusdo de tecnologia, em
beneficio mutuo de produtores e usuarios de conhecimento tecnoldgico e de uma forma
conducente ao bem-estar social e econdmico e a um equilibrio entre direitos e obrigacdes™.

No plano internacional, o Acordo TRIPS estabeleceu padrdes minimos de
protegdo para os requisitos da patenteabilidade, dispondo, em seu art. 27.°, n.° 1*: “Sem prejuizo
do disposto nos paragrafos 2.° e 3.° abaixo, qualquer inveng¢do, de produto ou de processo, em
todos os setores tecnologicos, sera patenteavel, desde que seja nova, envolva um passo inventivo
e seja passivel de aplicagao industrial.”.

A novidade - o elemento contributivo da inovagao - torna-se assim um aspecto
crucial para justificar o exclusivo comercial, bem como o requisito da atividade inventiva, que
vai mais fundo na questdo do equilibrio de interesses para que seja concedida uma patente.
Assim, tais requisitos tornam-se essenciais para a observancia das clausulas finalisticas
previstas nos diversos ordenamentos juridicos e que sdo a base da existéncia do direito

industrial.

2 Cf. Denis Borges BARBOSA, “Atividade Inventiva: Objetividade do Exame”, in A Propriedade
Intelectual no Século XXI. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2009. p. 246.

’ Cf. Abdulqawi A. YUSUF, “TRIPS: Background, Principles and General Provisions”, in Intellectual
Property and International Trade: The TRIPS Agreement. Carlos M. Correa e Abdulqawi A. YUSUF (orgs.), 2.2
ed. The Netherlands: Kluwer Law Internatonal, 2008. p. 13. Sobre o art. 7.°, vide os comentarios de Nuno Pires
de CARVALHO, The TRIPS Regime of Patent Rigths, 2.* ed. London, Boston: Kluwer Law International, 2010.
p. 77 e ss; de Andres Moncayo VON HASE, “The Application and Interpretation of the Agreement on Trade-
Related Aspects of Intellectual Property Rigths”, in Intellectual Property and International Trade: The TRIPS
Agreement, Carlos M. Correa ¢ Abdulqgawi A. YUSUF (orgs.), 2.* ed.,, The Netherlands: Kluwer Law
Internatonal, 2008. p. 117 a 121; e de Pedro ROFFE e Christoph SPENNEMANN, “Control of Anti-competitive
Practices in Contractual Licenses under the TRIPS Agreement”, in Intellectual Property and International
Trade: The TRIPS Agreement, Carlos M. Correa ¢ Abdulgawi A. YUSUF (orgs.), 2.* ed., The Netherlands:
Kluwer Law Internatonal, 2008. p. 313.

* Cf. Jayashree WATAL, Intellectual Property Rights in the WTO and Developing Countries.
Netherlands: Kluwer Law International, 2001. p. 90. Em sentido proximo, Carlos CORREA,“Patents: subject
Matter and Patentability Requirements”, in Resource Book on TRIPS and Development. United States of
America: Cambridge University Press, 2005. p. 360.
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Registre-se que, nos Estados Unidos, a atividade inventiva (non-obviousness)
vem sendo aplicada hd mais de 150 anos, sendo o requisito mais debatido em litigios com
vista a invalidagdo da patente. Nos paises europeus (aderentes a Patente Europeia”), de forma
similar, a maior parte dos recursos julgados pelo Instituto Europeu de Patente trata da questao
(inventive step)®. Por sua vez, no Brasil, a discussio do assunto ainda ¢ incipiente, pese
emborar tenha, ao longo dos ultimos anos, sido mais recorrente. ’

Em que pese o esfor¢co conjunto dos paises signatarios do Acordo TRIPS no
sentido de uniformizar a jurisprudéncia, a interpretagao esta longe de ser unissona. Sendo ela
extremamente subjetiva, cada Estado integrante podera vir a definir seus critérios e optar pela

defini¢do que melhor lhe aprouver. Este artigo tem o objetivo de analisar os requisitos da

> Sobre o direito de um Estado-Membro reconhecer as particularidades e invocar diretamente o Acordo TRIPS,
vide Félix SOBRINO, “La Situaciéon Actual en Espafia de la Proteccion de las Patentes de Producto
Farmacéutico después de los ultimos Pronunciamientos Judiciales Recaidos em la Materia”, in Cuadernos de
Derecho Farmacéutico, n.° 30. Centro de Estudios de Derecho Europeo Farmacéutico, Julio-Septiembre 2009. p.
6 e ss; Alberto CASADO, Alberto CASADO, “Globalizacion y Propriedad Industrial: el Escenario Emergente”,
in Comunicaciones em Propriedad Industrial y Derecho de la Competencia, n.° 49. CEFI Centro de Estudios
para el Fomento de la Investigacion, Enero-Marzo 2008. p. 79 ¢ ss; Antonio Font RIBAS, “La Batalla del
Genérico”, in Salud Publica y Patentes Farmacéuticas. Cuestiones de Economia, Politica y Derecho. Xavier
Seuba Hernandez (org.). Barcelona: Bosh Mercantil, 2008. p. 285 e ss; Carlos Lema DEVESA e Anxo Tato
PLAZA, Patentes Farmacéuticas y el Acuerdo ADPIC. Granada: Editorial Comares, 2008. p. 44 ¢ ss; ¢ Santiago
Ripol CARULLA, “La Doctrina del Efecto Directo en la Sentencia de la Udiencial Provincial de Madrid
(Seccion 28) de 26 de Octubre de 20067, in Salud Publica y Patentes Farmacéuticas. Cuestiones de Economia,
Politica y Derecho. Xavier Seuba Hernandez (org.). Barcelona: Bosh Mercantil, 2008. p.319 a 373. No mesmo
diapasdo, vide também Jos¢ MASSAGER, “El Acuerdo sobre los Aspectos de Propriedad Intelectual
Relacionados con el Comercio y su Apllicacion em Espafia a las ‘Patentes Viejas’ Relativas a Invenciones
Quimicas y Farmacéuticas”, in Cuadernos de Derecho Farmacéutico, n.° 26. Centro de Estudios de Derecho
Europeo Farmacéutico, Julio-Diciembre 2008. p. 25 e ss. O autor anota as principais decisdes do Tribunal de
Justica sobre a matéria: STCE 14-XI1-2000, assuntos acumulados C-300/98 y C 392/98; STJCE 16-X1-2004,
assunto C 245/02; STJCE 14-XII1-2000, assuntos acumulados C-300/98 e C-392/98.

% Acerca da atividade inventiva, cf. Dominique GUELLEC, “Patent Design”, in The Economics of the
European Patent System. IP Policy for Innovation and Competition. Dominique GUELLEC e Bruno van
Pottelsberghe de la POTTERIE (org.). New York: Oxford University Press Inc., 2007. p. 133 e 134; e Jerome H.
REICHMAN e Rochelle Cooper DREYFUSS, “Harmonization Without Consensus: Critical Reflections on
Drafting a Substantive Patent Lawz Treaty”, in Intellectual Property, Trade and Development. Strategies to
Optimize Economic Development in a TRIPS-Plus Era. Daniel J. GERVAIS (org.). New York: Oxford
University Press Inc., 2007. p. 451 e 452.

7 Cf. Rodrigo de Azevedo SOUTO MAIOR, “As Possibilidades da Atividade Inventiva no Brasil: Uma
Busca no Direito Comparado pelos Modos de Aferi¢do Objetiva do Critério de Patenteabilidade”, in O
Contributo Minimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, Originalidade, Distinguibilidade e Margem
Minima. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. p. 96.
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patenteabilidade no ambito internacional, sem a pretensdo de analisar as especificidades que

os institutos apresentam em cada ordenamento juridico.

2. NOVIDADE

O primeiro requisito da patenteabilidade a ser apreciado ¢ a novidade. O que
ndo for novo ndo pode ser patenteado, pois que, se a patente pudesse ser outorgada a
invengdes ja divulgadas nos circulos interessados, ndao haveria qualquer contrapartida
socialmente 1til para a coletividade. Ora, se a solugdo técnica ja tivesse sido divulgada e fosse
objeto de livre utilizacdo mercadologica, a concessdo da patente iria privar os agentes
econdmicos e os consumidores de bens cuja utilizagdo era livre.

Pode parecer estranho, mas sdo atribuidos varios sentidos a expressao
“novidade” no quadro do direito de patente: novidade relativa®, novidade absoluta’, novidade
nacional'’, novidade planetaria''. Num sistema de novidade absoluta com alcance planetario,
qualquer forma de divulgag@o ou de utilizagdo do objeto do invento destruiria a novidade de
uma invengdo, para cuja protecdo tenha sido formulado um pedido nacional ou junto de
organizagdo internacional regional (por exemplo, Instituto Europeu de Patentes). Faz-se,
assim, necessario que essa inven¢do nao tenha sido divulgada antes da apresentagdao do

pedido de protecdo (ou antes da data da prioridade). Dessa forma, poderd ser conhecida e

8 Exige-se, nesta perspectiva, que a inven¢ao, embora ja tenha sido divulgada (por exemplo, por escrito
ou na internet), ndo tenha sido ainda objeto de comercializagdo (no pais ou em qualquer parte do planeta). Neste
caso, trata-se de uma novidade mercadologica. Noutra perspectiva, pode prever-se que somente as divulgacdes
escritas efetuadas no estrangeiro destroem a novidade do invento, que ndo as divulgadas por qualquer outro meio
de comunicagdo (como acontece, ainda, nos Estados Unidos da América).

? Requer-se que a invengdo ndo tenha sido divulgada, por qualquer meio, em qualquer lugar do planeta,
de forma a colocar os peritos na especialidade na posi¢cdo de a executar.

' Neste enfoque, exige-se apenas que a invengdo ndo tenha sido divulgada, por qualquer meio, no
Estado para cujo territério se pede protegdo. O Japdo previu, até 1987, este tipo de novidade, tal como a
Republica Popular da China, até 2009. O Brasil ainda mantém um mecanismo que permite conceder, no pais,
direitos de patente a invengdes que, em 1995, ja haviam sido divulgadas no estrangeiro, mas que ainda ndo
tinham sido objeto de comercializagdo: ¢ o fendmeno das patentes pipeline. Para maior aprofundamento sobre as
patentes pipeline, vide Antonio Jos¢ Avelds NUNES, J. P. Remédio MARQUES, Jorge Manuel Coutinho de
ABREU e Luis Pedro CUNHA, “A Inconstitucionalidade das Patentes“Pipeline” Brasileiras (Artigos 230.° ¢
231.° do Codigo da Propriedade Industrial de 1996)”, in Revista Eletronica do IBPI - Instituto Brasileiro de
Propriedade Intelectual. Nov./2009. p. 4 e ss. Endereco eletronico: http://www.wogfdyvlu.homepage.t-
online.de/media/155123¢c1662385b4{fff819cac 144221.pdf.

' Neste caso, exige-se que a inven¢do ndo tenha sido divulgada, por qualquer meio, em qualquer local
do planeta.
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executada pelo perito na especialidade, sem que, para tal, esta tenha aplicado uma diligéncia
ou esforgo irrazoavel.

No direito patentério, a definigio do que é novidade esta “objetivamente”'?
prevista nos diversos ordenamentos juridicos. No entanto, como serd visto a seguir, tal
objetividade esta longe de ser unanime, uma vez que a interpretagao desse conceito vem
sendo realizada de forma bastante subjetiva. Em geral, invencdo nova ¢ aquela que ndo se
encontra abrangida pelo estado da técnica divulgado na data do pedido de patente (ou na data
da prioridade estabelecida por um pedido efetuado em outro pais). Esse estado ¢ constituido
por tudo o que tenha sido divulgado por qualquer meio (tornado acessivel ao piblico)'®, sem
limitagdo espacial'*, de modo que a invencio possa ser conhecida e explorada por peritos na
especialidade. No entanto, ndo basta que a informacdo tenha sido disponibilizada; faz-se
necessario também que esta possa ser compreendida de modo a possibilitar a reproducao da
invencdo pelo perito na especialidade, sem esforco ou diligéncia irrazoaveis'”.

No quadro do conceito de novidade absoluta - que perpassa o atual direito de
patente - tornar a inven¢ao acessivel ao publico leva a que, se ndo foi divulgada, de forma
escrita ou oral, se discuta se a mera comercializagdo do objeto da inven¢do ¢ suficiente para
destruir a novidade. Mesmo nos casos em que o produto (ainda que resulte do processo para o
qual se requer protecao) nao pode ser analisado com precisdo ou acuidade pelo perito na

especialidade, ele pode torna-se acessivel ao publico. Isso acontece se a andlise que sobre ele

12 para Mireille BUYDENS, Droit des Brevets d'invention et Protection du Savoir-faire. Bruxelles:
Larcier, 1999. p. 55, a tinica interpretagdo do conceito de novidade que cabe no direito de patente € a objetiva.
No mesmo sentido, Guillermo E. VIDARRUETA, “Cuestiones Introductorias en Materia de Patentes”, in
Propriedad Intelectual y Medicamentos. Carlos M. Correa e Sandra C. Negro (orgs.). Argentina: Editorial
IBDEF, 2010. p. 260.
'3 Cf. Lionel BENTLY e Brad SHERMAN, Intellectual Property Law, 3.2 edi¢do, Oxford, New York: Oxford
University Press, 2009. p. 444.

' Cf. Albert CHAVANNE e Jean-Jacques BURST, Droit de la Propriété Industrielle. Paris: Dalloz,
1998.p. 40; Margaret LLEWELYN, “Schrodingers’s Car: Na Observation on Modern Patent Law”, in Death of
Patents. Peter Drahos (org.). London: Queen Mary Intellectual Property Research Institute, 2005. p. 23; e Denis
Borges BARBOSA, “Atividade Inventiva: ...” op. cit. p. 247.
S Cf.J. P. J. P. REMEDIO MARQUES, Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual, vol. 1. Coimbra, Almedina,
2007.p. 571; e BENTLY e Brad SHERMAN, [Intellectual Property ... op. cit. p. 446.
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recair tenha permitido o fabrico ou a produgao de outros objetos (ou processos) submetidos ao
ambito de protegdo da patente desse produto, caso esta venha a ser concedida'®.

Com incidéncia nas patentes quimicas e farmacéuticas, destaca-se a particular
situacao das invengoes denominadas “invencoes de selecao”. Nestas, conforme sera abordado
adiante, o requerente reivindica uma subclasse de elementos ou substincias quimicas
integradas numa classe mais vasta que foi previamente objeto de divulgacio. E geralmente
aceita a novidade das substancias ou dos compostos que forma a subclasse, desde que eles nao
tenham sido especificamente divulgados em data anterior ao pedido de protecdo (ou a data da
prioridade). Essa pratica tem sido aceita pelo Instituto de Patentes dos Estados Unidos, do
Instituto Europeu de Patentes e dos institutos nacionais da maioria dos paises europeus.
Entretanto, na Alemanha, até ha alguns anos”, tenha havido alguma relutdncia em admitir
que a divulgacdo de uma classe de compostos quimicos relativamente exigua ndo implicava a
destruicao da novidade de todos os subcompostos ou substancias integradas nessa classe.

Acontece, por outro lado, uma curiosa singularidade na apreciacdo da novidade
(e da atividade inventiva), relativamente aos pedidos de prote¢do depositados, mas ainda nao
publicados na data de um posterior pedido de protecdo sobre a mesma inven¢do. Embora, os
pedidos de patente ndo publicados ndo tenham se tornado acessiveis ao publico s6 pelo fato
de terem sido apresentados, e, alguns sistemas eles sdo considerados como integrando o
estado da técnica. A explicagdo consiste no fato de que apenas uma patente proteja uma
invencdo, e ndo duas ou mais. Melhor dizendo: o contetido integral de um pedido de patente
(reivindicacdes e descri¢ao) ndo publicado ¢ considerado como fazendo parte do estado da
técnica relativamente a um pedido de patente apresentado em momento posterior.

No quadro do Instituto Europeu de Patentes, até 13 de dezembro de 2000, esse
regime apenas vinculava os Estados-Membros para os quais os requerentes tenham pedido
protecao. No quadro da nova versao da Convencao sobre a Patente Europeia, um pedido de
patente nao publicado ¢ considerado como fazendo parte do estado da técnica relativamente a

5 18 . <
todos os Estados contratantes da Convencdo °. Note-se, porém, que essa solugdo apenas

16 Vide nesse sentido, a decisdo T 952/92, da Camara Técnica de Recurso do Instituto Europeu de
Patentes, no caso FISONS/Prior use, Official Journal of the European Patent Office, 1995, p. 755. Enderego
eletronico: http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t920952¢ep 1 .html.

17 Essa situacdo tende, gradativamente, a mudar. Confira a decisdo do Supremo Tribunal Federal aleméo
(Bundesgerichtshof), no caso Olazapine, X ZR 89/07. A decisdo poderd também ser encontrada no seguinte
enderego: http://www.beck.de/cms/main?toc=GRUR.3009&docid=278507.

'® Todavia, um pedido de patente nacional ainda nio publicado ndo destréi a novidade de um pedido de
patente europeia depositado em data posterior.
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atinge a verificacdo do requisito da novidade da invencao, e ndo a atividade inventiva. A
existéncia de um pedido de patente nao publicado, embora destrua a novidade da inven¢ao no
que tange a um pedido de patente apresentado posteriormente, ndo pode ser usada para
colocar em causa a atividade inventiva do produto depositado em data posterior. Nos Estados
Unidos, por exemplo, um pedido de patente ¢ considerado parte do estado da técnica (prior
art) em relagdo a um pedido de patente depositado em data posterior, salvo se este ultimo
depositante demonstrar que obteve o invento em data anterior ao depdsito daquele pedido de
protecdo. Também, no Japdo, pedidos niao publicados igualmente integram o estado da
técnica, exceto se a invengao for depositada pelo mesmo requerente.

Como foi assinalado, por mais que se queira objetivizar a definicao de
novidade, existird sempre um vacuo que serd preenchido com a referéncia e a densificacao das

normas legais dirigidas aos usos e costumes locais, bem assim aos interesses predominantes.

3. ATIVIDADE INVENTIVA

O segundo requisito a ser apreciado é o da atividade inventiva.'’ A questio
sobre se o objeto da invencdo detém atividade inventiva ¢ intrinsecamente mais dificil de
aferir do que a presenca ou a auséncia de novidade, ja que envolve uma carga de
subjetivismo judiciario bem mais intensa.

Conforme foi afirmado, para ser patentedvel e preencher o requisito da
novidade, necessario se faz que a invengdo ndo esteja compreendida no estado da técnica®.
No entanto, para atender ao requisito da atividade inventiva, ¢ preciso que a inven¢ao
incremente esse estado, ndo podendo ser 6bvia para um perito da especialidade?'. O objetivo
¢ impedir que o técnico da especilidade ou do setor tecnoldgico em questdo possa ser
impedido de aplicar livremente o seu engenho para efetuar alteragdes ou modificacdes em

produtos (ou substancias) ja divulgados.

' Para aprofundamento da tematica, vide Rodrigo de Azevedo SOUTO MAIOR, “As Possibilidades da
Atividade ...” op. cit. p. 130 e ss.

0 Cf. Margaret LLEWELYN, “Schrodingers’s Car: ...” op. cit. p. 26; ¢ Michael SPENCE, “I Brevetti
de Metodi per Attivita Commerciali”, in Studi Senesi, CXIV (III serie, LI), Fascicolo 3, Universita deglie Studi
di Siena, 2002. p. 593.

*! Cf. Guillermo E. VIDAURRETA, “Cuestiones Introductorias ...” op. cit. p. 110; e Xavier SEUBA
HERNANDEZ, La Proteccion de la Salud ante la Regulacion Internacional de los Productos Farmacéuticos.
Madrid: Marcial Pons, 2010. p. 261.
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As invengdes patenteaveis nao podem ser resultantes de uma mera juncao de
fatores, elementos e regras técnicas ja encontradas no estado da técnica, sem que haja um
efeito técnico novo e inesperado. Tao pouco € suficiente que ocorra uma simples substitui¢ao
de meios ou materiais conhecidos por outros que tenham a mesma func¢do. Assim, a invengao
nao devera ser 0bvia para o técnico na especialidade, exigindo-se que apresente uma solugao
para um problema que venha enriquecer os conhecimentos sobre o assunto. Repita-se: ¢
necessario que a invengdo va além do 6bvio, pois ela pode nunca ter sido utilizada, o que a
faria uma inveng¢ao nova. Entretanto, ndo iria representar nada extraordinario no que concerne
a técnica existente, haja em vista encontrar-se ao alcance dos peritos na especialidade, razao
pela qual ndo detém a criatividade que a propria invengio postula.*

Assim, a invenc¢do ndo deve ser passivel de ser obtida - em situagdes normais -
pelo perito na especialidade. “O que cai no ambito da normalidade, mesmo em relagao ao
perito, ndo ¢ ainda a tarefa inventiva. A inven¢ao s6 comeca mais além, onde a normalidade
termina. Isso ndo quer dizer que as invengdes ndo surjam muitas vezes na progressdo da
técnica usual. Mas a passagem desta a nova técnica tem de representar um salto qualitativo, e
n3o uma mera manifestacio de normalidade.” **

No entanto, a verificacdo desse requisito ndo ¢ tarefa simples, em vista dos
iniimeros obstaculos que surgem, a medida que o técnico na especialidade identifica se aquela
invencao contribui, de forma satisfatoria, para o enriquecimento do estado da técnica. Por esta
razio, pode-se dizer que o perito®* ¢ crucial para estabelecer “a ponte entre a exteriorizagio da
forma mental criativa e a sua avaliacdo objetiva de entre as formas mentais que ja
exteriorizaram idénticos ou similares problemas técnicos, ou através das quais ja se atingiu

. , . ~ . I - 25
um determinado nivel de informacdes e conhecimentos cientifico-tecnologicos”.

*2 Cf. Jos¢ de Oliveira ASCENSAOQ, Direito Comercial. Direito Industrial, vol. I1. Lisboa, 1988. p. 260;
e Ailsa CARTER, “Conor Medsystems Inc v Angiotech Pharmaceuticals Inc: House of Lords judgment
Clarifying the assessment of inventive step”, in European Intellectual Property Review, vol. 30(10). London:
Sweet & Maxwell, 2008. p. 431, ao citar decisdo proferida por Lord Hoffmann.

3 Cf. José de Oliveira ASCENSAO, Direito Comercial. ... op. cit. p. 260 a 262.

O perito na matéria é uma figura ficticia criada pelo direito, similar ao “bom pai de famillia” do
direito civil e ao do “consumidor médio” do direito da concorréncia. Nesse sentido, Mireille BUYDENS, Droit
dés Brevets d'invention ... op. cit. p. 67.

3 Cf. J. P. REMEDIO MARQUES, Biotecnologia(s) e ... op. cit. p. 646.
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O direito utiliza o perito na especialidade para determinar a existéncia do nivel
inventivo?®, como também para realizar a interpretacio das reivindica¢des. Mas o que vem a
ser o perito na especialidade e qual o grau de conhecimento que devera ter? Especificamente
na apreciacdo do nivel inventivo e de forma genérica, o perito na matéria (ou perito na
especialidade) ¢ aquele que dispde de conhecimentos e capacidades normais em cada uma das
técnicas a ele submetidas.

No campo das inveng¢des mecanicas, no passado, o perito na especialidade era
construido em fun¢do das capacidades e aptidoes do técnico normal do setor. Porém, o
aumento da sofisticacdo e complexidade técnica impds a construcao de outro perfil desse
profissional. No ambito das invengdes quimicas e farmacéuticas, o perito na especialidade
pode ser o quimico ou o farmacéutico médio. Todavia, nas invengdes tecnologicamente mais
complexas - de que sdo exemplo as invengdes biotecnoldgicas -, o conceito de perito na
especialidade deve ser construido em torno de uma pessoa ou de uma equipe de cientistas
altamente qualificados.

E, no entanto, temerario ¢ provavelmente injusto para os requerentes de
patentes dessa natureza esperar que os cientistas sejam competentes, mas nao inventivos.
Ainda, sua contratagdo teria obedecido ao interesse do empregador em obter profissionais que
desenvolvam especificamente atividade inventiva ou que exercitem as suas atividades de
pesquisa nas universidades, no sentido de produzir trabalhos cientificos originais®’. Ao invés,
o requisito da atividade inventiva devera ser apreciado por alguém dotado de capacidade e
imaginag¢ao médias no setor tecnoldgico considerado. Nao parece fazer sentido compor uma
equipe pericial por pessoas premiadas com o Prémio Nobel de Quimica: esse perito
concluiria, invariavelmente, que a inven¢@o nao detinha atividade inventiva.

Portanto, o padrio de avaliagdo usualmente utilizado ¢ aquele do homem
especializado na matéria, ainda que nio seja o maior exponente mundial do setor™. Deve ser

um profissional graduado na especialidade, detentor de conhecimentos académicos comuns, €

% Também para determinar a suficiéncia da descri¢do, conforme decorre do art. 83.° da Convencao da
Patente Europeia, e na determinagdo do ambito de protecdo da patente, de acordo com o art. 69.° da referida
Convengao.

27 Cf. Philipp GRUBB ¢ Peter R. THOMSEN, Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and
Biotechnology, 5.2 edigdo. Oxford: Oxford University Press, 2010. p. 68.

¥ Cf. Vicente Huarte SALVATIERRA, “La Funcion del Perito como Experto em la Valoracién de los
Aspectos Técnicos em Procedimientos Judiciales de Patentes”, in Patentes e Industria Farmacéutica. Nuria
Ginés Castellet (org.). Barcelona: Bosh Editor, 2006. p. 54 e 55.
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da experiéncia média. Por exemplo, um engenheiro, bidlogo, farmacéutico ou outro técnico
que opere no setor industrial pertinente.” Esse parimetro direciona-se ao técnico na arte
provido de conhecimentos gerais do estado da técnica e da experiéncia no ramo em que o
invento se propde solucionar determinado problema técnico. A partir dai se apurara a
obviedade ou ndo da invengao, cujo repositorio do conhecimento geral do estado da técnica €
0 que se abstrai comumente dos manuais ou livros didaticos correntes para a formagdo do
técnico.*”

No entanto, se forem atribuidos conhecimentos muito elevados ao perito na
matéria, sera muito facil cumprir o requisito da suficiéncia da descri¢do, sendo muito mais
dificil exigir o requisito da atividade inventiva. Pelo contrario, se se atribuirem conhecimentos
minimos, serd facil cumprir o requisito da atividade inventiva, sendo mais dificil conseguir a
suficiéncia da descricdo®’. Dada a situacio oposta que pressupde a capacidade propria do
perito da matéria quando a estes requisitos, parece que a melhor solu¢ao deve situar-se num
ponto intermédio™?.

Em relagdo aos conhecimentos do perito na matéria, estes devem ser fixados
no momento da solicitacdo da patente ou da data da prioridade, se for o caso (esse pardmetro
ndo ¢ uniforme, podendo variar entre os diversos paises aderentes ao TRIPS). Isto parece
logico, se for levar em conta que as qualidades do perito na matéria sdo as mesmas em todas
as fungdes que tém sido demonstradas. Entre elas se encontra a de determinar a atividade
inventiva da inven¢do quanto ao estado da técnica conhecido na data da apresentacdo da
solicitagdao ou da prioridade, se for o caso.

Nao existem, por outro lado, restrigdes quantitativas no que concerne a medida
do nivel inventivo: a invencdo serd, por regra, patenteavel se ela revelar essa caracteristica,
ainda que o nivel inventivo seja baixo. Nao ¢ relevante a circunstancia de a invengao ter sido

resultante de num flash de génio; nem que resultou de um plano de um meticuloso

* Cf. Denis Borges BARBOSA, “Atividade Inventiva: ...” op. cit. p. 310. O juiz Lord Hoffman, na
sentenca da House of Lords (no caso Kirin-Amgen v. Hoechst/TKT, de 21.10.2004), assim discorreu sobre a
capacidade do técnico no assunto: “(...) but the person skilled in the art (who must, in my opinion, be assumed to
know the basic principles of patenteability) migth well have thougth that the claims were restricted to existing
technology because (...)”. Decisdo citada por Vicente Huarte SALVATIERRA, “La Funcion del Perito ...” op.
cit. p. 61; e Matthew FISHER, Fundamentals of Patent Law. Intepretation and Scope of Protection. Oxford and
Portland, Oregon: Hart Publishing, 2007. p. 249 ¢ ss.

0 cr Bengt DOMELJ, Pharmaceutical Patents in Europe. London, Boston: Kluwer Law Internacional,
2000. p. 49; e Denis Borges BARBOSA, “Atividade Inventiva: ...” op. cit. p. 310.

*! Cf. Vicente Huarte SALVATIERRA, “La Funcion del Perito ...” op. cit. p. 58.

32 Cf. Lachlan S. JAMES, “A Neuropsychological Analysis of the Law of Obviousness”, in Death of
Patents. Peter Drahos (org.). London: Queen Mary Intellectual Property Research Institute, 2005. p. 81 e 82.
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investigador ou de um acaso imponderavel ou imprevisto. Muitas vezes, as solu¢des simples
de problemas técnicos sao providas de atividade inventiva, j& que essa aparente simplicidade ¢
qualificavel ex post, ou seja, apos a invencao ter sido divulgada (post factum finitum). Nesse
caso, pode parecer que, na sequéncia de uma série de etapas logicas resultantes do estado da
técnica, qualquer perito na matéria a poderia obter.

A questdo da inventividade consiste antes em saber se, caso a invengao seja
considerada, prima facie, como evidente ou 6bvia, por que ¢ que ninguém ainda a tinha
realizado? E verdade que, sendo obvia, também subsistem razdes ponderosas para que
ninguém a tenha realizado e pedido a respectiva protecao. Todavia, faz-se mister descortinar
uma razoavel expectativa de €xito, a fim de se concluir que a invengao era evidente para o
perito na especialidade.

No que concerne a apreciagdo da atividade inventiva pelos oOrgaos
administrativos e, eventualmente, judiciais, ¢ preciso saber se, na data da afericao da
atividade inventiva pelo perito na especialidade, havia uma razoadvel expectativa de éxito. Em
outras palavras se, perante o estado da técnica selecionado como pertinente™, o perito
deveria ou teria quase inelutavelmente que resolver esse problema técnico e atingir a solu¢ao
técnica reivindicada ou uma solugdo técnica equivalente, na medida em que, para o efeito,
tivesse sido razoavelmente encorajado ou estimulado pelas divulgacdes anteriores®*. Se isto
acontecer, a invengao ¢ desprovida de atividade inventiva.

Isto aponta, entre outras hipoteses, para a eventualidade em que o perito na
especialidade se confronta com um leque de alternativas e de varidveis e parametros
quantitativos ou qualitativos, como nao raro acontece nas invengdes quimicas. Nesses casos,
a falta de atividade inventiva apenas devera ser afirmada quando os examinadores ou o
tribunal formarem a firme convic¢do de que tal perito chegaria (ou deveria chegar)
diretamente aos parametros reivindicados.

No quadro da pratica utilizada pelo do Instituto Europeu de Patentes, costuma
ser utilizado o teste “problema/solu¢do”. Trata-se de um critério de decisdo alegadamente
mais objetivo e adequado, o qual decorre da regra n.° 42, n.° 1, alinea ¢, do Regulamento de

Execu¢ao da CPE. Segundo essa regra, a invencao deve ser divulgada de tal forma que possa

3 O mais proximo e relevante estado da técnica, de acordo com as exigéncias postas pela identificagio
objetiva do problema técnico.
3 Cf. I. P. REMEDIO MARQUES, Biotecnologia(s) e Propriedade ... op. cit. p. 682 e 683.
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ser intuido ndo apenas o problema técnico, como também a solucao para ele. Determina-se,
em primeiro lugar, o estado da técnica relevante na data do pedido de patente (ou na data da
prioridade). Em seguida, deve ser determinada a solucdo técnica decorrente da invengdo. Por
fim, observa-se se essa solug¢do ¢ evidente para o perito na especialidade. Embora o objetivo
dessa metodologia seja evitar uma anélise ex post facto, parece claro que ela nao deixa de
implicar um olhar retrospectivo sobre o problema resolvido pelo invento.

O problema e o estado da técnica sdo determinados pelos examinadores ou
pelo tribunal, com base no conhecimento total da solugdo técnica. De todo modo, esse
critério do problema/solugdo constitui a ferramenta mais importante com base na qual ¢
determinada a presenga ou a auséncia de atividade inventiva no ambito do Instituto Europeu
de Patentes.

Em alternativa, pode ser utilizada outra metodologia usada pela mais recente
jurisprudéncia do Reino Unido, desde o caso Pozzoli Spa v. BDMO, SA*. Foram adotados os
seguintes passos: a) identificacdo do perfil do perito na especialidade; b) identificacdo dos
conhecimentos técnicos gerais imputdveis a esse perito; c) identificacdo do conceito de
inventividade presente nas reivindicagdes ou, caso ndo possa ser gramaticalmente dai
retirado, interpretacao do sentido e delimitagao de tal conceito inventivo; d) identificagao das
eventuais diferengas entre o estado da técnica na data do deposito do pedido (ou na data da
prioridade) e o conceito inventivo resultante literalmente das reivindicacdes ou objeto de
interpretagdo; e) determinacdo se tais diferencas (caso existam) - independentemente do
conhecimento que se possa ja ter da invencao, tal como fora reivindicada - traduzem etapas
ou atividades que seriam evidentes para o perito na especialidade ou se, pelo contrario, elas

implicam algum tipo de atividade inventiva.

4. APLICACAO INDUSTRIAL

O terceiro e ultimo requisito, mas ndo menos importante, ¢ a aplicagdo
industrial®®. Consiste na suscetibilidade ou na idoneidade de o objeto do invento (produto,

processo ou uso) poder ser fabricado ou utilizado em qualquer género da industria ou

* Do High Court of England and Wales, Chancery Division, Patents Court. Enderego:
http://www.bailii.org/ ew/cases/EWCA/Civ/2007/588.html.

3% Sobre o historico da normatizagdo internacional do requisito, a exemplo da Convencdo de Paris,
Acordo TRIPS, Convengdo da Patente Europeia etc., vide Christopher WADLOW, “Utility and Industrial
Applicability”, in Patent Law and Theory.A Handbook of Contemporary Research. Toshiko Takenaka (org.).

UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2008. p. 355 e ss.
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comércio. A regra técnica inerente 4 invencdo tem que ser executdvel®’ na pratica, ou seja,
tem que ser reprodutivel: o resultado inventivo nao pode depender da alea, do destino ou de
condi¢des ndo controlaveis tecnicamente pelas pessoas™.

O fato de a invengdo aplicavel em todos os géneros da industria significa que o
legislador da Convencdo da Unido de Paris ndo quis acolher o sentido restrito da palavra
“industria”, com a qual se designa comumente uma atividade destinada a transformacdo de
matérias-primas ou de subprodutos em outros produtos (intermediarios ou finais).*® Assim, o
requisito da aplicacdo industrial ndo deve ser entendido em sentido restrito enquanto campo
de atividade envolvendo a invengdo. E a propria norma, alias, que alarga a sua previsio a
agricultura. O significado da expressao ¢ outro, mais amplo. Tem muito a ver com o carater
técnico da no¢do de invengdo (a homogeneidade e repetibilidade da solugdo técnica
encontrada) e a exclusdo do mero 4mbito privado ou ndo comercial da sua exploragdo.*’

Se for uma invencao-produto, o requisito requer que esta seja suscetivel de
execugao técnica e reproducdo constante (produzida industrialmente), seja ou ndo aplicada na
industria em sentido econdmico. Caso se trata de uma invengdo-processo, o requisito exige
que esta seja suficientemente clara, de maneira que qualquer perito a possa utilizar na
resolucdo de um problema técnico. Além disso, deve revestir utilidade pratica e contribuir
para o desenvolvimento da atividade economica. Nessa medida, a suscetibilidade de aplicacao
industrial da inven¢do confunde-se com a ideia de suscetibilidade de poder esta ser explorada
economicamente. *'

A invencdo deve, igualmente, ser provida de utilidade industrial® e de
utilidade técnica. Significa que deve ser capaz de obter no plano técnico aquilo que as
reivindicagdes e a descricdo divulgam e o inventor promete ter inventado. Deve também ter
capacidade para ser realizada, a fim de que o resultado perseguido com a invengao possa ser
alcancado através das regras técnicas presentes nas reivindicagdes e descri¢do, o que €

essencialmente o mesmo. Sao caracteristicas que, assim, se afastariam da executabilidade ou

37 Cf. Guillermo E. VIDARRUETA, “Cuestiones Introductorias ...” op. cit. p. 111.

3 Cf. I. P. REMEDIO MARQUES, Biotecnologia(s) e Propriedade ... op. cit. p. 452; e Xavier SEUBA
HERNANDEZ, La Proteccion de ... op. cit. p. 261 e 262.

¥ Cf. J. P. REMEDIO MARQUES, Biotecnologia(s) e Propriedade ... op. cit. p. 452.

“Cf. J. P. REMEDIO MARQUES, Biotecnologia(s) e Propriedade ... op. cit. p. 452.

4 Cf Luis M. COUTO GONCALVES, Manual de Direito Industrial: Patentes, Marcas e
Concorréncia Desleal, 2.* ed. Coimbra: Almedina, 2008. p. 88.

2 Cf. J. P. REMEDIO MARQUES, Biotecnologia(s) e Propriedade ... op. cit. p. 455 e 456.
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da realizabilidade do invento, ou seja, da aptidao para a invenc¢ao ser levada a efeito, para ser
transformada em realidade, susceptivel de ser utilizada em concreto, mesmo que ndo ofereca
uma solucao técnica perfeita ou, somente origine uma solugao técnica mediana.*’

Seja como for, no campo quimico e farmacéutico, essa aptidao para a invengao
ser realizada ou executada por qualquer perito na especialidade, tendo em vista a obtencado de
resultados constantes, tal como foram reivindicados e descritos, pode provocar problemas
delicados. Isso acontece no que diz respeito a reivindicagdo de determinadas substincias
quimicas. Ainda que possam ser identificadas corretamente, do ponto de vista estrutural,
como inseridas num grupo mais vasto de substancias ao qual o estado da técnica associa uma
determinada funcdo (por exemplo, fator de necrose de certos tumores), elas ndo sdo
acompanhadas da indicacdo de concreta fun¢do desempenhada pela substancia para que se
pede protecdo, nem se essa substancia pode ser utilizada no setor da medicina®*.

Se ndo decorrer apenas da descrigdo, em face dos conhecimentos detidos pelo
perito na especialidade, essa indicacdo deve ser concreta, plausivel ou credivel e substancial.
Essas caracteristicas sdo exigidas nas diretrizes para exame do Instituto de Patentes e Marcas
dos Estados Unidos, desde janeiro de 2001, cuja doutrina e critério decisério podem ser
importados pelos demais ordenamentos juridicos nacionais. Alids, o proprio Instituto Europeu

de Patentes vem aplicando essas orientagdes, pelo menos, desde 2002

# Cf. J. P. REMEDIO MARQUES, Biotecnologia(s) e Propriedade ... op. cit. p. 452.

* Neste sentido, o julgamento do caso Eli Lilly & Co. v. Human Genome Sciences, Inc., Chancery
Division, do Patents Court, de 31.07.2008, decidido pelo juiz Kitchin, cuja patente reivindicava uma sequéncia
de aminoacidos que codifica para a proteina denominada neutroquina-o, ou seja, uma proteina do grupo das
citoquinas. Mesmo que as propriedades anticancerigenas dessa proteina tivessem sido extrapoladas pela
requerente da protecdo, com base em meras previsdes de atividade metabolica de outros membros da mesma
familia de proteinas - com base na utilizagdo da bioinformdtica posta ao servico da previsdo da atividade dos
compostos ¢ substancias quimicas -, a sociedade Eli Lilly requereu (e obteve) a nulidade da patente, ndo apenas
com base no desconhecimento da atividade bioldgica da referida proteina e do proprio receptor celular dessa
proteina, como também dos tumores que, em particular, poderia debelar. De fato, no pedido de patente, a
requerente mencionava que a utilizagdo como sonda dessa proteina podia servir para identificar uma longa série
de doengas, o que, aos olhos do tribunal, pareceu pouco credivel, qual “laundry list”, que mais ndo faz sendo
levantar a suspeita de que o requerente ndo faz uma ideia clara sobre a concreta aplicagdo da substancia que
pretende proteger por direito de patente. Esta decis@o foi confirmada pelo Court of Apeal, em 23.02.2009, pelo
juiz Robin Jacob. A requerente da patente Europeia (que indicara o Reino Unido como um dos Estados onde
desejava obter tutela patentdria) conseguiu que o Instituto Europeu de Patentes, em sede de procedimento de
oposi¢do a concessdo da patente Europeia, aceitasse o pedido com base em reivindicagdes mais restritas e
limitativas. Todavia, no processo de nulidade da correspondente patente do Reino Unido, o Court of Apeal
decidiu, novamente, em 09.02.2010, desta feita entendeu pela nulidade da patente. Endereco:
http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA /Civ/2010/33.html.

* Por exemplo, a Divisdo de oposi¢do, no caso ICOS Corporation v. Seven transmembrane receptor
(Official Journal of the European Patent Office, 2002), onde estava em jogo a patente Europeia n.° 0630405.
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Se ¢ pedida a protecdo para uma substiancia quimica usada no quadro do
restabelecimento do equilibrio fisico-psiquico dos seres humanos, a concreta aplicagdo
pratico-industrial dessa substancia decorre naturalmente da descrigio do invento. Se, pelo
contrario, a funcdo da referida substidncia ¢ desconhecida ou ainda ¢ insuficientemente
compreendida e ndo for identificada uma qualquer doenga suscetivel de ser tratada com a
referida substancia ou outra aplicagcdo fora do setor médico, entdo parece que tal invengao
carece de aplicagdo industrial*’. Ndo é, obviamente, uma concreta e substancial aplicagio
industrial que ird afirmar se a substancia reivindicada ird ser usada para adquirir
conhecimentos sobre a sua propria atividade.

Nao ¢ suficiente alegar que a substancia para a qual ¢ pedida a patente traduz
um resultado de pesquisa interessante que pode conduzir a uma aplicagdo industrial®*. Tdo
pouco deve ser deixada ao perito na especialidade a tarefa de identificagdo de uma maneira de
explorar o invento para o qual ¢ pedida a patente, mediante a execugdo de um programa de
pesquisa”®’.

Em sintese, a protecdo de certas invengdes fica condicionada a indicacdo - em
principio, na descricdo ou memoria descritiva - da fungdo concretamente desempenhada pela
substancia reivindicada. E o que sucede com as inven¢des de matérias biologicas. Nesse
sentido, a exigéncia posta no art. 5.°, n.° 3, da Diretiva n.° 98/44/CE, sobre a prote¢ao das
invengdes biotecnologicas, determina que a “aplicagdo industrial de uma sequéncia parcial de

: 50
um gene deve ser concretamente exposta no pedido de patente™”".

Informacao obtida no Examination Guidelines for Patent Applications relating to Biotechnological Inventions in
the Intellectual Property Office (April 2011). Enderego eletronico: http://www.ipo.gov.uk/biotech.pdf.

* Na verdade, a suscetibilidade de aplicacdo industrial deve derivar, aos olhos e na mente do perito na
especialidade, da descri¢do, fazendo apenas apelo aos conhecimentos gerais daquele profissional. Nesse sentido
a decisdo T 604/04, da Camara Técnica do Instituto Europeu de Patentes, no caso Genetech/PF4A receptors. A
decisdo podera ser encontrada em: http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t040604eul .html.

47 Nesse sentido, a decisdao T 870/04, da Camara Técnica do Instituto Europeu de Patentes, no caso
Max-Planck /BDP1 phosfatase. Integra: http://www.epo.org/law-practice/case-law-
appeals/recent/t040870eul .html.

* Cf. a decisio T 338/00, da Camara Técnica do Instituto Europeu de Patentes, no caso Multimeric
Receptors/Salk Institute. Enderego: http://documents.epo.org.

4 Nesse sentido, cf. a decisdo T 898/05, da referida Camara Técnica, no caso Hematopoietic cytokine
receptor/Zymogenetics. http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t050898eul .html.

*% Todavia, esta especifica exigéncia nio vale quanto aos pedidos de patente referentes a sequéncias de
aminodcidos que codificam para proteinas. Ela é apenas exigivel para os pedidos de patente que t€ém como objeto
sequéncias (totais ou parciais) de genes.
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Acredita-se, ainda, que essa ideia constitui um afloramento de uma regra geral
do direito de patente, segundo a qual se faz necessario considerar se a invengdo para que €
pedida a protecdo atende a algum propdsito (e qual) e se a descri¢ao refere alguma maneira de
explorar essa invengdo. Afinal, ndo ¢ objetivo do direito de patente reservar ao requerente a
exclusividade temporaria da exploracdo econdmica de um setor da investigagdo para o qual

ndo existe qualquer aplicac¢do pratico-industrial.
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