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A escole doutrindria francesa, fortemente influenciada pelos
mestres Pouillet, Roubler.e Mathély, situa a invencio em termos
aprioristicos, relativamente 4 sua aplicaglo, se industrializavel ou
no, e A sua protegao jurfdjca. _

- -.- Pouillet, fundamentado em substantiva e caudalosa corrente
doutrinéria, desenvolve o conceito de invengao, reai¢ando as dife-
rencas destia para com o conceilo de descobertal”, i 2

' : ' jer, leciona: “difere da descoberta; a invengéo
pfoducz“aalg‘:dzggg grqua n&o existia anteriormente; a dascolzg:-ta
revela algo que existia, mas que teria escapado & observagao™®.

Apoiado em Picard e Olin, ressalta®™:

*a descoberta supde’ a coisa jA existente, enquanto a inven-
9;0 suple ?ﬁqﬂcmmz?g:nna coisa (lzuo ainda nfo existe. Dizemos
que-hmﬁ.a inven¢dio, mesmo que a coisa e:gisgissq. desde que o in-
ventor, a;ignorasse. Neste caso, a invenglo distinguir-se-ia :Ia desco-
berta por um outro ponto: a primeira exige gue o homem participe sei-‘?
pre da sua viabilizaglo, enquanto na segunda é suficiente queuo -
mem revele algo que tenha sido criado sem a sua participagao, po
exemplo, através das forgas da natureza.

j icke i tou a ma-
onforme Pouillet, portanto, Otto de Guéricke inven
qulna%neumétlca. Sanctorious inver:tou 0 tte:g;c;rar}ztr?:l : ::;aég;:cr:
descobriu o radium, Marconi inventou o ie O Eaiond
i irculacao sangQinea, Schoem_bem descobri ;
ggls,c%g'riu o graomo. g‘alileu descobriu as rnanchas solarest.

tique des Brevets d'invention et de la
autor foi elaborada para projeter uma
viria 8 substituir a anliga Lei de 1781.
deragBes sobre a invengdo, sem
s passiveis de patenteabilidade.

t, Evgéne; “Traité Théorique et Pra
g@mpi"f;ﬁn ;'ggo pp. 10-11. Acbra cléssica do
juz sobre a entfio nova Lel Francesa de 1844, que ;
No primeiro capitulo, Pouillet faz répidas eomm“
aprofundar o tema, passando rapidsmente s inve

{2) Ob. cit., n. 1, p. 10.

(3) Ob. cit., n. 1, p. 10. . )
(4) Cf. Pouiliet, Eugéne, in *Traité Théorique....", n.1, pp. 10-11.

-
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‘O prof. Mathély, ainda mais didaticamente. aborda o donceito
de Invengfio a partir da compreenséo do préprio vocabulo, que de-
signa o ato.de inventar e, por extensao, a coisa inventada resultan-
te desta ag8o'®. E a coisa inventada o verdadeiro objeto do direito
de patentes.. o

Esclarece que, em um primeiro significado decorrente do sen-
tido ‘etimolégico, inventar & simplesmente descobrir 0 que era des-
conhecido; na seq0éncia, através de um significado mais elabora-
do, entende que inventar & criar o que ainda nlio existia®.

E

Segundo os dois sentidos, a inven¢do é uma obra do espirito
executando o aporte de uma novidade™, . 5

Prosseguindo, o notavel autor traz & colagao um conceito des-
dobrado em dois elementos: o primeiro, relativo a uma operagao
mental intelectual nao manual; o segundo, significando a busca de
alguma coisa que seja nova, o que implica que 0 que & inventado
aparece para 0 mundo, é exteriorizado pela primeira vez®:

E. dessarte, forgoso reconhecer que esta linha de abordagem é
distinta daquela dqs principais autores patrios, que iniciam a caminha-
da situando' a Invengao no campo da criagao intelectual industrial.

E o caso do prof. Silveira, que tece importantes consideragdes
sobre as criagOes intelectuais, tendo um carater de processo mental
unitério, sublinhando que, quando a criatividade humana for exerci-

da no campo da técnica, tem-se a chamada invengao técnica™,

(5) Mathély, Paul, “Le Droit Frangais des Brevels D'lnvention®, 1974, p. 27.
{6) Ob. cit., n. 5, p. 10.

(7) Ob. cit., n. 5, p. 10.

(8) CI. Mathély, Paul, in "Le Droit Francais ...%, n. 5, p. 10,

(9) Silveira, Newton, *A Propriedade Intelectus! s as Novas Leis Autorais®, 1998, pp. 1-8.
Newton sustenta, sinda, ser a invenclio uma concepedo, uma idéia de solugdo original,
que pode residir no modo de colocar o probiema, nos meios empregados ou, ainda, no
resultado ou no efeito técnico odtido pelo inventor. Acrescenta que, & originalidade da
concep¢ao do inventor deve-se unir a utilidade da invencao, entendida como a proprie-
dade ou aptidlo para servir ao seu fim e corresponder 4 exipéncia ou necessidade a
cuja satisfa¢lio visa o inventor: Ressalta que a invenclio dita industrial, fruto da alivi-
dade criadora do homen no campo da técnica, difere das demais criagbes do espirito,
nlo apenas por perseguir a utilidede, mas por seu cardter abstrato, consistindo na
concepgio de uma nova relaglo de causslidade, ndo encontravel.na natureza, ndo se

caglio, und_r.\ que, ainda que a invenglo venha a referir-se a novo produto, ndo sera a
l:rm- objelivada, mas a relagio entre as suas paries, resuitando em novo efeito
técnico.
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O prof. Barbosa estabelecendo graus, patamares, hierarquias
e niveis, explicita que Invengao é a criaglo industrial maior, objeto

da patente' de invengao, considerando ue a i
que for paten’cera\nsuI"‘?’.a e 1 ‘ Penas s

Em sentido contrario, ndo o sendo tudo 0 que nao for patentea-
vel. Por conseguirite, & possivel imaginar que uma invencéo paten-
teada.no Japado.e nao patenteada no Brasil ndo poderia ter aqui o
Status de invencao. Ou, quando da vigéncia da antiga Lei.n. 5.772/71,
relatwa'e_to Cédigo de Propriedade Industriai — .Nue.vedava a pa-
tenteabilidade na area de medicamer.tos — uma invengao relativa
@ uma“nova rota‘de obten¢ao de um farmaco; paténteada na Ale-
manha € ndo patenteada no Brasil, em decorréncia da restrigao legal
aqui existente, nao poderia ser recunhecida como uma invengao,
com 0.Gue nao se pode. concordar. |

-+« :Dito de outra forma, pela abordagem do prof. Barbosa, a in-
vencao passa a serrequisito:suplementar para a patenteabilidade,
0 que destoaria dos ditames da prépria Lei n. 9.279/96, que estabe-
lece nitida separag3o entre o cue ¢ patenteavel e o que nao é con-
sidéradb invengao, hos termos dos arts. 89 e 10.

:g;,au,t'dr'd.aﬁn_e inovagao como uma solug&o técnica original de
um problema tecnico pelo que invento seria termo genérico, do qual
invengdo-seéria especifico. - -

‘Em terfn(:s gecnb_légicos. inovagdo seria definida como um novo
produto ou processol'?.” .

Pode-se sitflér a invéngao em posigdo mais proxima da pes-
quisa e a inovagdo mais préxima do mercado.

(10) Barbosa, Denis Borges, "Uma Introdug3o a Propriedade Intelectual®, 1997, p. 134.
Ressalta que as descobertas, como simples ato de conhecimento, inclusive de material
siolégico encontrado na natureza, as criagbes estélicas, as técnicas operatérias e de
liagnostico, assim como todas as formas de criagdo pratica ndo industrial estdo exclui-
jas da protegio da Lei n. 9.279/96.

11) Cf. Barbosa, Denis Borges, in "Uma Introdugdo...”, n. 10, pp. 134-137.

12) Kim, Linsu e Neison Richard, editores, *Technology, Leaming, & Innovation®, 2000,
1.131. Com uma abordagem que contempla a atual questio da lecnologia e do merca-
lo, ponderam que a inovagdo é vista, também, como um processo de longo prazo,
bjetivando o langamento de novos produtos e/ou processos para conquistar mercados
'm escala globalizada. Analisa, em detalhes, toda a dinamica da questio da absorglo
le tecnologia pelas empresas, de seu aperfeicoamento e de sua protegao através da
ropriedade intelectual, ou do segredo industrial, afirmando que, nos Estados Unidos,
s empresas (&m oplatio pelas patentes, como uma barreira para impedir a imitagio de
eus novos processos/produtos.
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vengdes, ssgunde o maloria. das Jegislagoes nagionals, sobre proprie-
dade indusisial, hem .com: eemﬁnfqmdﬁdsmm o.Acordo sobre
Aspectos. dos D doEr?p,, edade Intelectual Relacionados ao
Comércio.. 0-chamado TRIPS =, intemalizado no Erasil através

do Decreto n. 1.355, de 30.12.94, publicado no Didrio Oficial da Unido
de 31.12.94: aplicagao industrial, novidade e atividade invehtiva, con-
forme o art. 89, da’Lei n; '9:279/96:6 0 art. 27,1 do citado acordo.
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Mestre Pouillet, propugnagque a primeira caracteristica que uma
invencao deve possuir para ser patenteavel é que seja industrial,
produzindo um ':gs‘“ltado industrial; ‘nao sendo suficiente, todavia,
que se vincule de maneira 'mals ou’menos direta ‘@0 dominio da
inddstria,'de sorte Giig as conicepgdes puramente tedricas, os siste-
mas puramente abstratos e iritelectuals, como métodos de ensino,
lei$ da fisica ou da‘quimica, o s8o siscetivels de patenteabilida-
de, visto referir-se ésse género de descoberta, exclusivamente, ao
domihio dd inteligdhcia e ndo da industriat®.

O prof, Gama Cergueira considera o.caréater industrial como o
segundo requisito legal para a concessao do privilégio, alias, como
foi contemplado pelo legislador no art. 69, da Lei n. 5.772/71, in
verbis:

(13) CI. Pouillet, Eugdne, in “Tralté. Théorique....*, n. 1, p.13. Para ilustrar sua argumen-
taglio, fornece farta jurisprudéncia, cilando o caso do método de leitura, dirigido unica-
mente & inteligdncia, niiq proguzindo penhum trago material que possa ser comunicado
por aquele que detém seus. elementos, nio conferindo qualquer privilégio eficaz, pols &
invengao revela-se, na pritica, ndo sujeita a um processo de busca e apreensao, juigado
pela Corte de Grenoble, em 1842, ou o método de contabilidade, que n8o cria um direito
exclusivo quanto & aplicagio do mesmo, conforme decidiu a Corte de Paris, em 1870, ou
a mera idéia de remeter 80 comprador um objeto, nio se preduzindo nenhum resullado

industrial mas, simplesments, um processo destinado a chamar a atenco da clientels.

através de um prémio, juigado pelo Tribunal de Lyon, em 1875,

Scanned with CamScanner



16

. BALMES VEGA GARCIA

O prof. Barbosa esiabelecendo graus i
) , patamares, hierarquias
3:‘;:::;;:9’“:!“3(:?3 qu:ainvent;ao ¢ a-criagfio Industrial maior, objeto
nvencdo, considerand i
que for patentedvelt_ S o que al?enas S itengo.o

Em sentido contrario, ndo o sendo tudo o que nio for patentea-
vel. Por conseguinte, & possivel imaginar que uma invengao paten-
teada.no Japao-e ndo patenteada.no Brasil nao poderia ter aqui o
Status de invenco. Ou, quando da vigéncia da antiga Lei.n. 5.772/71,
relatwa.e_m Cédigo da Propriedade Industriai — nue.vedava a pa-
tenteabilidade na area de medicamer.tos — uma invengao relativa
@ Umd‘nova tota’de oblengao de um farmaco; patenteada na Ale-
manha e ndo patenteada no Brasil, em decorréncia da restrico legal

aqui existente, ndo poderia ser reconhecida como uma invengio,

com .0.Gue nda se pode.concordar.

i« Dito dg outra forma, pela abordagem do prof. Barbosa, a in-
vencao passa a ser requisito.suplementar para a patenteabilidade,
0 que d_esloana dos ditames da prépria Lei n. 9.279/96, que estabe-
lece nitida separagzo entre o que ¢ patenteavel e o que nao é con-
sideradb invencao, hos termos dos arts. 89 e 10.

,Q;_au,tdr define inovagao como uma solugao técnica original de
um problema técnico pelo que invento seria termo generico, do qual
inveng8o-seria especificor,

'Em termos tecnolégicos, inovagéo seria definida como um novo
produto ou processot'?.”

_ Pode;se sithar a invengdo em posi¢do mais proxima da pes-
quisa e a inovagdo mais préxima do mercado.

(10) Barbosa, Denis Borges, "Uma Introduglio 4 Propriedade Intelectual®, 1997, p. 134.
Ressalta que as descobertas, como simples alo de conhecimento, inclusive de material
diolégico encontrado na natureza, as criagBes estélicas, as técnicas operatérias e de
liagnostico, assim como todas as formas de criagio pratica nao industrial estdo exclui-
ias da protecso da Lein. 9.279/96.

11) Cf. Barbosa, Denis Borges, in "Uma Introdugdo...”, n. 10, pp. 134-137.

12) Kim, Linsu e Nelson Richard, editores, “Technology, Learning, & Innovation®, 2000,
».131. Com uma abordagem que contempla a atual questio da lecnologia e do merca-
lo, ponderam que a inovagao & vista, também, como um processo de longo prazo,
'bjetivando o langamento de novos produtos e/ou processos para conquistar mercados
'm escala globalizada. Analisa, em delalhes, toda a dinamica da questlio da absorgdo
le tecnologia pelas empresas, de seu aperfeicoamentio e de sua protecio alravés da
ropriedade intelectual, ou do segredo industrial, afirmando que, nos Estados Unidos,
s empresas t&m optatio pelas patentes, como uma barreira pera impedir a Imlm_;.io de
eus NovVos processos/produlos.
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Sao trps,08 requisitos, e patenteabilidade exigidos para as In-
venqpeg,,g_ggi; W QWWQE;SWW“&W’” proprie-

dade industzial, bem como. e, gonformidade com 0. Acordo sobre
Aspecigs, dos Oi mﬁe; ,mf. .b.lr.!téfﬂqtual.qua%ﬁados ao
Comércig ., %gmoﬂo i gis-m.ig}gmquigu;qg no.Brasil através
do Decreto n. 1.355, de 30.12.94, publicado no Diaria Oficial da Uniao

de 31.12.94: aplicag8o Industrial, novidade e atividade invéhtiva, con-
forme o art. 8%, daleél'n; 927}#19& 6 o art. 27,1 do citado acordo.
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Mestre Pouillet, propugna-que a primeira caracteristica que uma
invenglo deve pos: uir para ser patenteavel é que seja industrial,
produzindo um resiiitado industrial;'hao sendo suficiente, todavia,
que se vincule da maneira ‘mals ou ‘menos direta ‘ao dominio da
industria, de sorte Que as concepcbes puramente tedricas, os siste-
mas puramente abstratos € iritelectuais, como métodos de ensino,
leis da fisica ou da-‘quimica, o 80 Buscetivels de patenteabilida-
de, visto referir-se ésse género de descoberla, exclusivamente, ao
dominio da inteligdhcia e n86 da inddstriav™, '

O prof. Gamg Cerqueira considera o.caréter industrial como o
segundo requisito legal para a concessao do privilégio, alids, como
foi contemplado pelo legislador no art. 6%, da Lei n. 5.772/71, in
verbis:

(13) C1. Pouilfel, Eugdne, in“Traltd. Théorique....", n. 1, p.13. Para llustrar sua argumen.
tagio, forneca farta jurisprudéncia, citando o caso do método de leitura, dirigido unica-
mente i inteligéncia, niia proguzindo penhum traco material que possa ser comunicado
por aquele que debém seus. slementos, nlo conferindo qualquer privilégio eficaz, pols »
invenclo revela-se, na pritica, nlo sujeita A um processo de busca e apreensio, julgado
pela Corte de Grenoble, em 1842, ou o método de contabilidade, que nlo cria um direlto
exclusivo quanto & aplicagio do mesmo, conforme decidiu s Corte de Paris, em 1870, ou
@ mera idéia de remeter 8o comprador um objeto, no se produzindo nenhum resuliado
industrial mas, simplesmenie, um processo destinado a chamar a atengo da clientels.
através de um prémio, juigado pelo Tribunat de Lyon, em 1875,
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“§8o0 privilegidveis a invengso, o modelo de utilidade, 0 mode-
lo @ 0 desenho industrial considerados novos e suscetiveis de utili-
zag8o industrial®, ressalvando, com propriedade, que o Cddigo de
10945 t.;.orrigi“rg‘ a expressa190 utilidade industrial, relativa ao art. 32 do

ecreto n, de 19.12.23 que se confundia com um dos re-
quisitos da it O cons ‘_l’}é&jgg"i\ Sf \!?thn" ‘que a invengio
poderia ser util para sthb} $&th oridtituir exatamente uma
invencdo e, ao contrario, néio apresentar nenhuma utilidade, mas
constituir invencao privilegidvel™,

* Pro¥séaUings, Gima Sustehtaique, ‘domo & malc: parte dos
autore's francesby, PAIIGY nity sétuda a invenclio corisiderada em

seus Tequisitos jitrinsetds; néo separando os afributos formals da
invéngBo'das condicods ibgais de patenteabilidade, confundindo o
carater lingﬁftrldl da invénclo privilegidvel com ‘as nogbes de utili-
dade'e realidade da invencaiots. ‘ '

-+ Q-posicionamentq desse importante tratadista brasileiro & de-
corrente de sua preocupago em definir, iniciaimente, a invengo
pelo seu prisma substantivo, desvinculando-a de qualquer aspecto
qualitativo ou adjetivo. E o que ocorre quandé“explicita os requisi-
los da }pvqnq@q. especificamente ao desenvolver o segundo e ter-
céirq;rsguisfgaysé a'réslidadé e utilidade da invéngso.

.. No primeiro requisito entende que a realidade consiste na so-
lugao.de um problema daoidem pratica ou técnica, necessitando a
invengdo ser exeqOivel. para. atingir ao fim visado, uma vez que do
contrario, ficaria o problema sem solugdo real"®. Considera ser ne-
cessario que a invengao conduza a um resultado e que esse resul-
lado possa ser sefmpre repefido e pbtido, mediante o emprego dos
meios indicados pelo inventor, de modo que a solugdo encontrada
possa satisfazer efetivamente ao seu fim""». Como o objets do di-
rejto do inventor consiste na idéia de solugaio, esta nao deve ser
uma idéia simplesmente tedrica: é preciso que seja suscetivel de

(14) Cerqueira, Jodio da Gama, “Tratada da Propriedade Industrial”, 1982, PP. 335-336
(15) Ob. cit., n. 14, pp. 335-338. O autor afirma que, quanto ao caraler industrial, as
leis dos diversos pafses émpregavam formulas diferentes, ras que se equivaliam. As-
s, 'a lei frances référia-se a invencbes em qualquer género de industria. A lei belgs
Jeclarava que b odeJn privilégikveis deveriarh ser suscetivels de exploracio como
bbjetos'de Idiatri bu Be comarcic. Alei da Sudcia deéclarava privilegléveis as inven-
ooﬁdrdohiua:mdm(m processos sulcétivels de exploraglo gragas aumas
nﬁMf;‘ﬂt indisstrial.- A Jei da'Noniegs, invengbes suscetivels de serem utilizadas na
(18) C1. Cerqueira, Jodo da Game, in“Tratado da .., n. 14, pp. 239-241.
{17) C1. Cerqueira, JoBo da Gams, in"Tratadoda ...*, n. 14, p. 239.
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realizagao prética e efetiva e que possa concretizar-se em qua
coisa oﬁe&a. seja um corpo certo, seja uma série de atos ou ope-
ragdes ou numa funcao técnica.

Importa esclarecer que a realidade pode ser apreciada tanto
pelo asgemo subjetivo, :u seja, em relagdo ao inventor, supt;ngo
que conhega, ao menos empiricamente, a relagao de causa e efeito
entre 0s meios empregados e os resultados obtidos, quanto pelo
aspecto objetivo, entendendo que essa mesma relagéo de causa e
efeito deva existir de modo permanente e constante, para que o
mesmo meio empregado produza ou seja apto a propuzur o efeito
indicado, permilindo a sua execug#o indeﬁnid:a. Assim, ndo cabe
falar em invengéo toda vez que o resultado visado pelo inventor
ndo possa ser obtido pelos meios indicados, seja porque o grﬁpno
principio da invengao ou a sua execugao contradiz as leis cientifi-
cas reconhecidas da natureza, seja quando o efeito esperado nao
se produz. '

No segundo requisito-postula que ndo basta a invengdo ser
exeqlivel, é necessario que o resultado visado seja atil, na medida
em que toda invengao encerra, necessariamente, certo elemento eco-
ndmico originada que é sempre de uma exigéncia ou necessidade da
natureza humana e cujo fim & utilitario, contrariamente as descober-
tas, em que se revela a atividade desinteressada da inteligéncia
empenhada no conhecimento dos fendmenos e leis naturais!'®,

A propriedade ou aptiddo para servir ao seu fim e correspon-
der a exigéncia ou necessidade a cuja satisfa¢lo visa o inventor,
constitui a utilidade da invengao, cujo conceito coincide com o de
utilidade na ciéncia econdmica"® (cf. Cerqueira, Jodo da Gama, in
‘Tratado da ...", n. 14, p. 241).

Dizer que a invengao precisa ser Gtil ndo implica que deva
oferecer maior vantagem ou representar progresso técnico, compa-
rativamente a outros meios disponiveis para o mesmo fim, visto
que proporclonar vantagens de qualquer ordem nao & essencial ao
seu conceito, pouco importando, também, o valor financeiro ou pe-
cuniario que possa ser auferido pela sua exploragéo, ou o fato de a
invencao ter fins ilicitos, imorais ou ser prejudicial®@®,

(18) CI. Cerqueira, JoBio da Gama, in “Tratado da Lono14,po 249,
(19) CI. Cerqueira, JoBo da Gama, in *Tratado da ...", n. 14, p. 241,
(20) Ct. Cergueira, Jodo da Gama, in *Tratado da ..M. 14, pp. 239-243. Gama afirma
que ne doutrina norle-americana o conceito de utilidade (utikty) & bastante elastico, com-

ustrial, como o requisito da realidade da
.Invencho. Na Inglaterrs, pondera, exige-se que a invencio seja Util no sentido de que

" luncione pelo modo descrito e que o resultado oblido seja util.
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Em realidade, a diferenga na aborda i
) | , em do requi
industrial da invengao entre Gama e 0s atgxtores franqcue::: ;::aélaé

citados — frise-se que Roubier & praticamente omitido em sua obra,:

da mesma forma que Mathély, este por circun

p_re.n‘de-se mais, 4 questao da definj%ao dre imsa:ai‘g:se'%':g:;sr;
quisitos, exaustivamente expostos na obra do brasileiro e tangencia-
dos pelos citados autores franceses, preocupados, como Pouillet
em caracterizar menos a invengao substantiva e mais aquela que
interessa a Propriedade Industrial: a invengao patenteavel. .

Para alguns autores®"; toda a controvérsi :
da invenggg parece estar condicionada a uma :uggt?ad:bﬁd?;;:lﬁg
patenteabilidade, apoiada até mesmo na interpretagao da Conven-
¢ao de Munique e suas respectivas diretivas. -~ ** =
) Pauillet, na sua obra de 1275 paginas, exclusiva

tes, trata, a partir da pagina 11, dasginvén;oés patna?’e?c;:’élr‘\:eri':;'t je;:_
passo que Gama desenvolve o assunto desde o Cap, IV, p. 266
Titulo 11, “Dos Privilégios da Invengao®, iniciado a péﬁiﬁa'1és do
volume |. Esse autor patrio explicitando o requisito utilizagao indus-
trial — Lei n. 5.772/71 — afirma que a expresso traduz o que pode
ser objeto de explorag3o jndustrial ou que pode ser aplicado na in-
dustria, adequando-se as diversas invengdes privilegiaveis, com-
preendendo novos produtos, novos meios, inclusive os processos
novas aplicagdes e combinagbes de meios conhecidos para obtel'-
um resultado industrial, termo que caracteriza a utilizag3o de que a
invengao é suscetivel, ao passo que o cardter industrial da inven-
30 & o conjunto de atributos proprios que a distinguem essencial-
mente das criagdes intelectuais de outro género, nao afeitos as in-
dastrias ou que ndo se destinam a salisfagdo de necessidades de
ordem pratica ou técnica, concluindo que industrial deve entender-
seem seu sentido mais amplo, abrangendo todas industrias®?,

(21) Chavanne, Albert; Burst, Jean-Jacques; “Droit de la Propriété Industrielle”, 1980,
p. 43. Se bem que as Diretivas Oficiais Européias Relativas ao Exame de Patentes
explicitem, na parte C, 28c, quatro condiges, tanto o art. 52 da Convenclio de Muni-
que, como a Lei Francesa de Patentes de 1978 concemem: "as invencdes novas, impli-
cando uma atividade inventiva e suscetiveis de aplicaglio industrial”. Pelo que, conti-
nuamos entendendo serem trés as condigbes que as invengbes devem preencher, para
atender ao critério de patenteabilidade. Férmula, slids, retomada pelo TRIPS, conforme
seu art. 27.

{22) Ct. Cerqueira, Jo#o da Gama, in “Tratado da ..., n. 14, pp. 339-341. O que esla
em perfeita sintonia com a aplicaglio industrial, segundo as Direlivas Européias, parte
C, 34a, que eslabelece deva o termo industria ser tomado no sentido geral, comd o
exercicio de toda atividade de cardter técnico, ou seja, que se relacione ao dominio das

arles mecanicas.
.
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A definigao do carater industrial, fermo que compreende apli-
cago industeial; é plegantementa. exposta pelo prof. Mathély, que
ensina possyir. a:invencdo tal caracteristica quando relativa a in-
dustria e em {0dos 08 seus elementos®... .~ .

Segundo este mestre, o sentidg a feter. do vocabulo industria é
o primeiro. esséncial: foda acAo dp homem para manejar e utilizar
a nalureze e 8 matéria®, " L T
£ |ndustrial,. portanto, a inveng3o que tem-par objeto os meios
através dos quais 0-homem pode agir sobre:as forgas da natureza
ouos elcmentos damatéria. . . ..

" “'sublinha que deve a invencao ser industrial em todos. elemen-
tos que a constituem, seu objeto, sua aplicago e seu resultado™.

Ainvengo deve ser, assim, industrial em seu objeto quando a
coiss irventada situa-sa no dominio da industria, Em outras pala-
vras, o objeto da invengio deve consistir em um meio peld.qual o
homem atua sobre a natureza ou a matéria. |~

L H I Y B TR T e YA =t
. Ainvenglo é industrial na sua aplicagao quando se, refere a
uma concepgio suscetivel de ser, implementada ou exacutaga. na
industria, de modo, que ndo configure principio abstrafo e.a colsa
inventada possa ser fabricada. ou; utilizada, efe

: ada.ou; tivamente reglizada,
o que exclui as descobertas clentificas puras.da prote¢ao, ainda
que seu objeto possa ser industrial, posto que nao, comportam, apli-
cagdo. PP R
Finalmente, a invengo, ha aplicagio que se lhe:da, procura
um resultado industrial na fungio que executa quando tal resultado
& de natureza técnica. Existe, por-.conseguinte, resultada Industrial,
desde que a invengao produza um efeito primeiro e imediato na
érbita industrial®®. - £ it s B

(23) C1. Mathély, Paui, in *Le Droit Frangals ..", n. 5, p. 42.”

(24) C1. Mathély, Paul, in *Le Droit Frangals ...", n. §, p. 42, °

(25) C1. Mathély, Paul, in “Le Droit Francais ..."; n. 5, p. 42.

(26) Cf. Mathély, Paul, in "Le Droit Francais ..., 1. 5, pp. 42-48. (Mathély afirma que a

coisa inventads deve poder ser fabricada ouutiiizada. Por esta razib, as descobertas

cientificas puras nlio 880 protegidas como, por exemplo, adescoberia da.que 0 vapor

d'agua exerce uma pressio, nlo cbslants a sventual patentsabilidade de um dispositi-

vo que utilize a forga gerada pelo vapor. Cita decislio da Corts de Cassaclio Comercial

de 31.3.54, que considerou ndo patentesvel uma invencic relativa & utilizagho de um
tecido de smianto para melhorar a acUstica das salas de espéticulo, baseads em prin-
cipio puramente tedrico, cujas splicagdes priticas nio eram precisas e porque a patente
ndo divulgava nem a natureza do processo, permitindo a utiizacio das propriedades da
tela de amisnto para melhorar a acistica, nem as caracleristicas técnicas dos disposi-
tivos a empregar para produzir o citado resultado.
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- O prof. Barbosa, em sva festejada e esgotada bbra, refere-se &
utilidade industrial, de'modo que & tecnologla seja capdz de emprego
altetando'difetsimente a natufeza'ém uma atividade econdmica quak
quer no que tange aos requisitos da patente de inverigaorn,
... Discorda’ka ta ‘expresshio. visto que uma invencao relativa a
uin‘&t_ecno_loé}a multd'avangada ou muita atrasads e?m e revele
inviéye_l_ do ponto de vista econdmico inviabilizaria sua patenteabi-
llq_adp‘-p'bt o preefichier o requisito da utilidade industrial desde
que, ser podér ser industrializada,a invencao no teria utilidade™,
_,.. Mathély, diferentemente, nao exige do resultado industrial da
inventiq gue ‘séja _Qﬂ!r\‘nnie_.__'qua seja revestido de qualidade, que
aporté progresso técnich ou constitua utilidade, podendo o resultado
sonstituir até mesmo retrocesso™, ;

iy pg,fégo‘mhdo‘ a atual Lei da Propriedade Industrial brasileira,
-ei'n.'9.275, de 14.5.96, em seu art. 82, dispde que a invengao deve
atender: aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplic
ndustrial, ‘em pérfdita‘consonancia com o disposto nho att. 27, 1 do
lfatddo sobre'Propriedade Intelectual nio ambito da Organizagao
imdial do Comérglo, OMC, relativo a matéria patentedvel, com-
eRridendo; <! doalquer lrivengao, de prodiito ou de processo, em
0dds of efores tecnoldgicos, sera paténteavel, desde que seja
10Va, envolva um passo invefitivo e seja passivel de aplicagio in-
lustrial ...”, bem como o art. 52, 1 da Convencio de Munique, assina-
la em 5 de outubro de: 1973, estabelece que: "As patentes européias
80 concedidas para as invengdes novas, implicando uma ativida-
le inventiva e suscetiveis de aplicagao industrial”. !

Lembre-se que o art. 15, da citada Lei n. 9.279/96 determina,
inda, que: “a invencao e o modelo de utilidade s3o considerados
uscetiveis de aplicag@o industrial quando possam ser utilizados ou
roduzidos em qualquer tipo de industria®, o que denota certa im-
erfeicBo do texto do legislador, pois o que pode ser utilizado ou
‘toduzido ndo é a invencgio ou o modelo, mas, sim, 0s respectivos
bjetos, dal por. que.o.ant. 57.da Convengao de Munique — e que
eve ter servido deinspiragéo para o texto patrio — é mais correto:

17)C1. Barbosa, Denis Borges, in “Uma Introdugdio .., n. 10, p. 138,

'8) Cf: Barboss, Denis Borges, in "A Propriedade ...", n. 10, pp.1368-137.

'0) Cf. Mathély, Paui, i "Le Droit..."; n. 5, pp. 47-48. O autor sfirma serem estranhas
2 direlo francds de patentes as nogdes de progresso e utilidade. ASsim, hdo se exige

Je oresultado envolva um certo grau de importancia, podendo éate ser minimo, ou,
mplesmente, consistir na methoria de um resultado j4 obtido.

M
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i de.aplicagao
“ 0 e ser considerada como,suscetivel
Ir‘:m;ll:;:le;?o :::f objeto puder ser fabricado ou :utilizago em todos
os géneros da indastria, al compreendida a agricultura’.

. Abrangéncia ja prevista na prépria Convengao da Unido de

Paris, conforme seu art. 12, 3. ..

3.2. NOVIDADE

; invencao ja revestida do re-

A invencao industrial, ou seja, a-invencao, ja reves! )
quisito de apﬁacagao industrial tem, agoga__de_;-gtrgpa;s_ar_um sizgtén_
do obstaculo no caminho do reconhecimento de guf-_plai‘ent_@bil_ ade:
o et ol Atrios, talvez influencia
Diferentemente de muitos autores patrios, id . influencia-

dos pelos legisladores que colocaram o requisito da novidade antes do
requisito relativo A industrializago da'‘inventao, sugerindo’que a
apreciacao dos requisitos deva fazer-se nesta urdem, como Gama
Cerqueira, Newton Silveira, Denis Borges Barbosa e Luiz G de A. V.
Loureiro; Mathély,.Burst e Chavanne, defendem que se analise a

invengao, sempre-e.sempre, em primeiro lugar, verificando se:aten-

uisito aplicagao industrial; em segundo lugar, e apenas na

giepba&rszqde o pgmc:i?ca) ter sido atendido, verificar se preenche o
reqtiisito’da névidade; efh sendo mais uma vez afifinativa-a indaga-
¢a0, e apéhas eritdo, cumprir o derradeiro ponto, examinando se a
inven¢ao: implica uma atividade inventiva®. .

Ressalte-se que a seqQéncia n2o é meramente ilustrativa, mas
impositiva-pelo-préprio processo de anéllsa_ da patenteablhd?de.

Desafortunadamente, os legisladores nao tém aténtado para
esse aspecto e ndo apenas no Brasil, o que t&m induzido grandes
doutrinadores nesse caminho, ao que parece; menos acertado.

Feitas estas’ponderagdes, ha que se enfrentar o segundo re-
quisito de patefiteabilidade. A Lei n. 9.279/96 e_xphclta._ em seu
art. 11, que: "a invengao e o modelo de utilidade-sﬁo_cogsuderados
novos quando nao compreendidos no estado da técnica”.

D& onde emerge a expressao estado da técnica, definida em
seu § 1% '

*O estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado aces-
sivel ao publico antes da data de depésito do pedido de patente, por
descii¢8io égcrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou
no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

(30) C1. Mathély, Paul, in "Le Droit ...°, n. 5, p. 155. De acordo com Burst e Chevanne.

n. 21, pp. 38-29.
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Iniclaimente, ¢ fundamental esclarecer que a novidade é rela-
tiva aos meios que constituem a Invengao, ndo sendo aplicada aos
resultados ou as vantagens procuradas pelos citados meios.”

A novidade pode Cobrir toda g inven¢8o ou'apenas parte dela
€omo no caso de um aperfeicoamento rome'cldopa um %b}eto co-

nhecido ou em relag3o a certas Caracteristicas reivindicadas, ex-
cluindo outras. i

__ Deve ser apreciada objetivamente desprezando qualquer as-
pecto subjetivo. Dessarte bode ocorrer de um inventor realizar uma
invencag Ignofandd'que se'encontrava no estado da'téénica. '

A definigao de novidade 5s tia

3 ailde

é negativa. Em outras palavras, a no-

com relagao ;
tivamente.. " . ..

| B =1 e .

E mister, por Gofiseuints; para examinar o requisito da novi-
d;g;q g: Invanneoﬂc?qute(gw_ihaf ©Mm primeiro lugar, o estado da téc-
nica: sequencia, verificar sea iny, 4 ou ) -
i dano ol o0 4 0 1 campren

. Cumpre saber, para tanto, como & formada o estado,da lécnica.
Ou melhar; como:determinar.9,seu conteudo. Inicialmente & neces-
sario possuir uma referéncia temporal, a ser determinada pela data
de depésito do pedido.. Sem réivindicacao de prioridade_unionista
tal data coincidira com a.data de.depésito do pedido no.Brasil; sob
reivindicagao de prioridade unionista, com extensao a0 Brasil a data
da prioridade serd a data a cofisiderar. '

Compreende;-portanto, o estado gg técnica.tudo o que, antes
da aludida data, tornou-se acesslyel ao publico. Portanto, ha que se
precisar os aspectos materiais, lemporais e espaciais, da novidade.
No que.toca ao tempo; qualquer Comunicagaa que tenha sido feila
a0 publico e em qualquer‘época por todo tipo de meio. Tais comuni-
cagbes, exemplificadamente, conformam os elementos materiais
que compGem o eslado da técnica, definindo as chamadas anterio-
ridades oponiveis a invengdo para contestar sua novidade.

Espacialmente, segundo seja cotejada e confrontada com um

estado da técnica formado por divulgagdes ocorridas em toda a parte
ou apenas no Brasil. . '

Define-se, assim, a novidade como absoluta quando puder ser
Jestruida por todo tipo de anterioridade de qualquer época e de
jualquer lugar, sem nenhuma reslricao,

CONTRAFAGAO DE PATENTES 25

Asnovidade relatiya,-ao: contrario; pode: ser.destruida.apenas
por determinadas.anterioridades; desde .qua;cbede¢am:a, determi-
nadas condigdes. E 0 cago,de. anerioridades: constituidas: apenas
par publicagoes -’9-.‘.‘,".9.—!1“3 determinad data, .., 3iLadnes ol

. No.casa brasjjeiro-a-anterioridade; que-define o estado da téc-
nica pode fer. qualquer forma, ser. produzida.enmqualquer témpo.ou
IugarAe-exequaqa‘pornqualquer pessog. .. ., gt b :

O estado da-técnica é referénciado ‘com’relacao ao ‘Gue fol
tornado.acessivel ao pﬁbllw;impqnamde:i;anjqﬁdlcamente este
vocdbulo: ey viyia e 4 e Y ity £l

.. Qualquer pessoa pode constitilr o’¢hamado Bupilco: excluido
O‘ﬁnﬁr‘ésﬁdﬂf_ﬁ%@iladq a0 sejjredo’ por éhr!aﬂt':,ﬁ?;‘? ‘%‘-‘Dﬂi’g Tor-
ma, ufha Informiagad transmitida'a algliém sob condicab de segrédo
ndo integraria o estado d4 técnica’ s

.. 'O segrefio de ‘ser expréssamente previstoi ctravés de uma
fg.tm,alfd'a%ﬁﬁ“ggplér;db gfr;unstsﬁdas decorrentes da propria
wmuﬁi‘c'aqao:.!,-h. i I .). g bl ) R ' ‘. LI V.LC s s

__Aqueles que 18m conhecimento da anterioridade em razac de
sua fungdo, vinculados '@o°segredo, ndo fazem’ parte’do chamado
publico. A rigor, todos empregados de uma empresa, relativamente
as'pesquisas éfetuadas, s8¢ vinculados ao segredo; péo constituin-
do o publico. Da mesma forma;aquelas pessoas responsaveis pelo
desenvolvimento da invengio, sua experimentag3o e sua aplica-
8o industrial éstdo conscientes de que'o segredo vincula-se ao
trabalho que deverao efetuar, nio podendo fazer-parte do publico.

Constituem, também, comunicagdes vinculadas ao segredo
aquelas feitas confidencialmente ou como semwvigo de consultoria.
Analogamente, nas situages em que o’‘pesquisador relata o desen-
volvimento de suas pesquisas a um’ colega, ‘atua envolto pelo se-
gredo, nao se dirigindo ao piblico, - .

E importante que a pessoa pap vinculada ao segredo e que
constitua o publico tenha ainda capacidade para compreender e rela-
g:r 0 que lhe fol revelado, sém o que tal comunicagdo nao constitul

vulgagao, ‘

Acrescerite-se que tal vinculagdo ao segredo ocorre, normal
mente, em decorréncia de uma obrigagao contratual ou em razho
de um imperativo legal.

A anterioridade para integrar o estado da técnica deve ser aces-
slvel ao publico, bastando-lhe a possibilidade dela tomar conhegl.

mento, sem que lhe seja necessario ter conhecido efetivamente 8
anterioridade.

RIPLL Y o
L L i
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+6n» Aacessibilidade opera-se observando apenas as condigdes nas
quais a anterlaridade & apresentada ao publico, bastando que a an-
terioridadeestéfadisponivel &apreciagao. = ;. -

Um conhecimentd Piid litegrar o estado 'da téerica pode ser
acessivel ab piblict por. qualquer meio. Além da descriclo escrita,
orab-1do ‘uso o legistadoride: maneira nao limitativa wdicionou a
eXpressdo: ou qualquer outro'meio, que abarca por-exemplo a rede
muiidial de computadores, ou.a televisao. ‘

i Oroso; réferido: diz respeitovavexploragsio do objalldlfdla inven-

‘¢80, sendo suficiente que seja publico. Pode consistir na comercia-

' ) ou.na simples apre, ,OIEE#P.E{O produtp objeto dﬁ-*ﬂ?ﬁﬂcao-
Pg

Iodavia, senda.o produlg, comerclalizado, & necessario que seu
ou sug inspeca
pocine

......
' ]

meio de reproduzi-lat?),. ¢

_'_m,.: do q ,‘ ‘quﬁiqgg,;ga j_nveng;!o_qaﬁ-._é cc;mgciaiizado
i ﬁ‘e@ inte exposio. a0 publico, & mister que a simples vi-
w&”ﬁﬁrynfédu?: l:"e'v_e'lg’ejs' caracteristicas constitutivas da invengao.

é’ﬂ;. 0, portador n40. apenas.a tomposi-

p

.+ +-5@.0 uso consistir no emprego do processo da invencao, em
%m’{o ele comercializado, divulga-se 0 processo através do produ-

NISHE T _isbﬁ' 'énm'sileira estipula alguni'sit'ha'@oes‘ de-equipﬁ-
oo:gas&h a0'estado da técnica. E o caso da:soluglio en-
m ada para evitdr a-dupla concessaio de patentes; agasalhadano
mg_Z&:da:t_iaim‘;;_s.ﬂD@ﬁ. quando um pedido-depatente ante-

'n'
riémmente: depositado, més.ndo publicado, pode tazer parte do estado
gﬁﬂ-@é&'ﬂ‘z 26987

wi-z'Nessa hi e 0 legislador assimilou o "contetdo completo
de-pedido-de mW%gaéik @ ainda ndo publicado” ao estado da
téenita;; garantindo ‘a0 primeiro titular o direito. a. obter a patente,
desde que \mnhaf a ser publigado.-lait':ig;ai c,ude subseqpoeen;’ear:x:?':‘e;:
mesma solucao fol encontrada pelo legisiador europeu para |
3&52’- ﬁﬁl'% %wgaﬁ&'ﬁlpmss. Idéntica equiparagio é feita na
sitia¢ac ‘dé um pedjdd Intefacional, depositado segundo tratado
ﬂh' Onventad &m vigor no Brasil, desde que haja processamento
nacional, quando o pedido, ainda ndo publicado, integrar, por forca
de:tonstru¢o legal, o estado da técnica, nos termos do § 3° do
citado artigo. - -~

31 ,°Le Droit Edropéen des Brevets d'lnvention”, 1978, p.106. O velho

%’%%mommﬂomhﬁrm comercislizagho ou na simples apre-
uhbdg;o dyto da invenclo, ou no emprego do processo da invenco, podendo,
feste ciiso, sier diviigado pelos proditos obtidos, caso sejam’comerclalizados, ou pela
exposicio ao plblico,.se 0 processo é empregado em lugar acessivel a terceiros.
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De modo que o legislador excluiu do estado da técnica, como
excegao, certas situagdes relativas 4-divulgagao-da invengao, des-
de que ocorridas durante 12 meses precedentes-a data'de depoésito
ou da prioridade do pedido de patente, nos termos do art. 12 e incisos.

A novidade é fungso do estado da técnica: resta agora aprecia-
la. Para analisar a'novidade, & ristér verificar se a invengao esta
compreendida no estado da técnica. Para' tal, deve ‘'se aprésentar
como se afigura e por inteiro. Em n3o:se encontrando tal e qual, e
por inteiro, ndo estara compreendida no estado da técnica.

De sorte que, para n3o ser nova a invenc3o, teria dé ser divulgada
através de um Unico elemento do estado da técnica Gu por.meio de
uma Unica anterioridade. Em caso'tontrario, a invengdo deveria
ser reconstruida por meio de inimeras. anterioridades, o que significa-
ria ndo estar compreendida no estado da técnica. - ;

A novidade deve ser, todavia, apreciada de forma absoluta-
mente estrita, uma vez que seria impossivel afirmar que, se assim
ndo o fora, a invengéo encontrar-se-ia o estado da técnica tal qual e
inteiramente. De modo que, a anterioridade deve divulgar a inven-

¢ao nos seus elementos essenciais que a constituem, pouco impor-
tando detalhes que nao afetem os elementos essencials ou’ diferencas
puramente ornamentais.

Mathély propbe que se faga o exame da anterioridadé segun-
do trés principiost; : e i 0

No primeiro, a anterioridade deve ser certa. Em outras pala-
vras, deve ter contelido e data certos. A certeza deve abranger

(32) C1. Mathély, Peul, in *Le Droit Européen ...", n. 31, pp.113-114. O prof. Mathély,
mm.mmmuw leciona que 0 mesmo consiste em: uma subs-
tincia, ou Composiglio, objetivando a execuglo de um método de tratamento cirirgico
Ou lerapéutico de diagnéslico, e aplicado a0 corpo humano au animal. Portanto, o me-
dicamento & constituido por um corpo simples oy tomposlo, sendo caracterizado por
sua aplicagho e sua fungdo. O renomado autor discorre sobré' b regime especial do

. §5° da Legislagao
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riplamente seuconteudo — a matéria que & divulgada — o fato
jue a anterioridade se.tornou acessivel ao publico e a data em que se
‘omou-acessivel ao-piblico. ‘ 3

-~ No segundo, a anterioridade deve ser inteira e suficlente, re-
selando. 0s, meios.copstitutivos da. invengao: n3o individuaimente,
nas tomados em seu conjunto; nfip na sua forma, mas sim na sua
articulagdio, na sua fungao, ‘ e g ’

¢ :No-térceiro,a anterioridade deve ser suficiente, revelando os
mneios da invenglo de maneira assaz clara, de sorte que possam
sef reproduzides.. | - .
[Esta apreciagdo deve ser executada & luz dos conhecimentos
jeraig e correntes do homem do métier. R Bt

. A'equiparagao relativa acart. 11, § 2° da Lei n. 9.279/96 ¢
feita apenas para a apreciagao do'requisito da novidade, o que sig-
aifica que tal ressalva ndo é aplicdvel para analjsar o requisito da
atividade Inventiva. Em realidade, temos, dois é’glga_dos da técnica:
um cobrindo.um perfpda maior, incluindo ‘em delerminadas $itua-
;0es os pedidos de patente anteriores e ainda ndo pliblicadbs quan-
do as anterioridades sa0 apreciadas uma a8 umé, cuja utilizago é
aferir a novidade de forma absolutamente estrita e outro em que as
anterioridades podem ser somadas, agregadas e, combinadas a von-
lade para a aferi¢gdo da atividade inventiva. '

3.3. ATIVIDADE INVENTIVA

Superados os primeiros dois obstaculos, resta a nova inven-
¢3o industrial ultrapassar o derradeiro desafio: demonstrar que n&o
decorre de maneira evidente do estado da técnica.

Evidenteente, apenas a inveng&o industrial que ja tenha de-
monstrado ndo estar compreendida no estado da técnica A, que nao
se encontre por inteiro e tal qual ela é no citado estado da técnica A,
pode implicar uma atividade inventiva, Em outras palavras, ndo de-
correr de maneira evidente.do estado da técnica B.

A distingdo quanto aos dois estados da técnica vincyla-se aos
aspectos anteriormente levantados no caso de apreciagdo da novi-
dade quando de pedidos de patentes ainda ndo publicados o que
nao ocorre no taso da apreciagdo da atividade inventiva.

Para ser patenteavel a invengao industrial deve ultrapassar
mais dois obstaculos, ou seja, situar-se fora do universo de tudo o
que ¢ conhecida e, em seguida, posicionar-se além do que é evi-
dente. Observe-se que o universo do que é evidente, normalmente,
contém o universo daquilo que é conhecido.
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.Se a Lel n. 9:279/96, em seu art. 13, determina “que ainven-
¢ao & dotada de atividade inventiva:sempre que,para um técnico
no.assunto, n3o decorra de maneira evidente ou 6bvia.do estado da
técnica®, entio trés elementos constituem esta definigo: o técnico
no assunto; a no decorréncia evidente ou dbvia da invenglio; o
estado da técnica.. . - At g, e e the e R

A Lel val explicitar, analogamenté do requisito da novidade, a
atividade inventiva“por aquilo, justamente, que ela nio &. Dito de
outra forma, para existir a atividade inventiva é necessério que'a
nova invengao industrial ndo seja, todavia, evidente.

Em sentido etimoldgico evidéncia é “a qualidade daquilo que
ndo ofeérece duvida: que & claro, manifesto, patente™™. Por-outra
referéncla, “qualidatle ou carater de evidente, atributo do que'nBo dé
margem & duvida®®, Logo, a nova invencao industrial é evidente
quando se revela ao espirito de forma limpida, clara & transparente
e por si propria.” ' : n

Importa agora desenvolver os trés atributos do conceito ‘de
atividade: inventiva: B e - e 0

~Em primeirp Jugar, o conceito de ' técnico do assunto. O ‘carater
de nédo evigéncia da nova invengao in;l_l.{'strfgl deve ser analisado e
apreciado relativamente a determinada pessoa. Este referencial
humano &, conforme o legislador ordinario, o técnico no assunto.

Deve-se, portanto, ter claro sobre qual assunto trata a nova
invengao industrial. Mathély fornece o roteiro para o deslinde da
questao, entendendo que o técnico do assunto é aquele a cufa téc-
nica pertenga a invengao, apontando para o preAmbulo das reivin-
dicagbes como bussala a ser utilizada com tal finalidade, ilustrando
sua argumentag¢do com o seguinte exemplo: reivindicando a inven-
¢do de uma vara de pesca feita de fibra de vidro, a técnica da In-
venglio ¢ aquela da vara de pesca; reivindicando a Invencio de
certa fibra de vidro de aplicagdo suscetivel & fabricagao de varas
de pesca, a-técnica em causa concerne as fibras de vidro®®,

Surge aqui outra questao relativa ao caso de uma invengao
complexa; envolvendo inimeros assuntos ou técnicas. Nesse caso,
importa determinar o técnico no assunto.

Y prolessor"de Haas, consultor na area das invengdes farma-
céuticas, dominiq onde o tema ¢é particularmente importante pelo

(33) Ferreirs, Aurélio Buarque de Holands, "Dicicndrio da Lingua Portuguesa®, 1999.
(34) Houaiss, Antdnio, "Diciondrio Houaiss da Lingua Portuguesa®, 2001.
(35) C1. Mathély, Paul, in*Le Droit Européen ...", n. 31, p. 122,
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fato.de a pesquisa envolver diversos profissionais como quimicos,

farmacauticos;engenheiros; bislogos, blomédicos e médicos, den. -

tre outros, diverge.da opinido-do prof. Mathéfy, que entende deva o
técnico no assuiito, nestes.casos, ser constituido por uma equipe
de.vérios especialistas cooperando nas diversas técnicas da inven-
¢ao, defendendo que as conseqOéncias de tal interpretagio serlam
mm:gg?b.gqus visto. poderem conduzir a uma excessiva
averidade na apreciaciio da atividade inventiva por 0% .exa-
minpdoresen, | vidade nventiva por parte dos exa
. Acrescente-sa que, no campo da invengo de medicamento,
nels compreendida a invencgo de aplicago de um produto, as difi-
culdades:residem.sobretudo na comunicagao entre os diversos es-
pecialistas, ConseqOentemente, 0. técnico no assunto, neste caso
constituido por uma equipe de especialistas detendo.fodos. os co-
nhecimentos de:cada uma dessas técnicas, seria suscetivel de con-
ceber todas as invengdes que Ihes fossem submetidas, inviabilizando

a atiidade inventiva. . -

Fundamentando sua argumentagsio, o prof. de- Haas cita as
Diretivas Oficiais Européias de Patentes, especificamente D/R C,
1V, 9.6, que utilizam a expressio pode ser apropriado para ¢ empre-
go.da equipe de diversos especialistas, entendendo que o recurso a
essa grupo de pessoas deva ser feito apenas, e apenas, em carater
excepcional®n, ' '

. Aexpressao "por.exempla, 0 técnico no assunto pode ser cons-
tituldo.por uma equiipe de pesquisa ou de produgaio”, presente nas
citadas diretivas, implicaria, necessariamente, que tal grupo de pes-
soas estaria constituido por técnicos trabalhando em um mesmo.do-
minio, concluindo que tais referéncias, contrariamente a uma rapi-
da andlise, n8o estariam sugerindo a combinaco de técnicos oriun-
des dos mais diferentes dominios, mas de um grupo de técnicos
egoperando em uma mesma equipe®™,

Definido o tema, resta precisar a capacidade do técnico no as-
sunto. Ele deve ser considerado nos seus aspectos pessoais e profis-
sionais. No plano pessoal,.o-técnico no assunto possui qualidades

(368) de Haas, Michel, in *Brevet et Médicament en Droit Frangais et en Droit Européen®,
1981, pp. 195-196. iImportante obseivagio levaniada pelo mestre de Haas, respeita ao
fato de que este homem tem-conhecimentos médios e é desprovido de imaginecio, no
sentido de ser capaz de executar todas as tarefas do ensinamento conhecido a data do
depésito do pedido, nio sendo, porém, normalmente, inclinado a ir além destes conhe-
cimentos.

(37) C1. de Haas, Michel, in *Brevet et Médicament ...", n. 36, p. 198.
(38) C1. de Haas, Michel, in “Brevet et Médicament ...", n. 36, p. 198,

g
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ordindrias,‘sendo, simultdneamente, intéligente e ativo, o que signifi-
ca ter:suficiente: aptidac em:ittifizar seus"conhecimentos profissio-
nals; que’consiste em' possuir'os conhécimentos normais do ramo
considerado. = gt

Seus conhecimentos s3o tebricos e praticos. O técnico é um pro-
fissional expérienté’com tiéncia @ dominio completos de seu mister.

* Sua capacidadeé refjciona-se com g natureza do assunto. Sen-
do a matéria em causa muilo avangada, o técnico sera de nivel ele-
vado; se atéchica & banal, o técnico no assiinto sera de nivel ordinario.

e} Xé'iigféci no assunto, por dominar seu mister, conhece ospres-
supostos dé sifa matéria e de sua época, sendo dependente de seus
prejulgamentos, daquilo que pode constituir obstaculo normal a reali-
zagdo da i;‘nve'nt;ao. ] L

" Esse tcnico n3o é um ignorante: conhece seu trabalho e esta ple-
namente apto a exercé-lo, sem ser, no entanto, dotado de superiorida-
de e de imaginagiio. E importante excluir tanto o ignorante como o
pesquisador qualificado, visto nem se cogitar do primeiro e do se-
guhdd podet résultaia evidéncia da préptia genialidade. Esse técni-
co possul B8 cofilecimentos iormais'da técnica em causa, o que nao
é suficiente; uma vez que devé possuir as qualidades intelectuais in-
dispensaveis para a aplicacao dos Conhecimentos normais da sua téc-
nica.” " : o

Evidentemente, esse homem & resultado de uma construgao
juridica. Trata-se, em realidade, de um paradigma, uma referéncia,
como’'o bonus pater familfas 8o diréito romano. °

. Em segundo lugar, o conceito do estado da técnica. O carater
ndo-evidente da nova invengao industrial aprecia-se para o técnico
no.assunto com relagao ao estado da técnica.

O estado.da técnica, conforme o art. 11, § 12, da Lei n. 9.279/
96, compreende tudo o que, anteriormente a data de depésito do
pedido de patente, foi tornado acessivel ao publico, sob qualquer
forma, em qualquer tempo e lugar, ressalvados os direitos de prio-
ridade relativos aos: arts. 16 e 17, da Segao |l, da lei citada e a
divulgagio de invengao, quando ocormrida durante os 12 meses Gue
precederem a data de depésito ou a prioridade do pedido de paten-
te, nos termos do art. 12 do referenciado diploma legal.

O estado da técnica é considerado no seu conjunto e na sua
realidade objeliva. Para a aprecia¢iio da atividade inventiva, o este-
do da técnica é considerado no seu conjunto, entendido como sinte-
se ledrica dos conhecimentos adquiridos no dominio considerado.
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- O técnico no assunto dispde do estado da.técnica. E necesss-
rio; porém, diferenciar 0.conhgcimento que esse técnico possui da
técnica em lela, dos conhecimentos que pode ter do conjunto do
estado da técnica. A técnica em causa é assimilada pelo técnico,
que fica em condicSes de executé-la. . -

.+ - Determinado o técnico no asgunto e o estado da técnica.em ques-
t40, resta determinar se 3 nova invengso industrial decorre para ele do
estado Uai 1échica de maneifa evidente ou dbvia, -

.. Para tal fim, temos de analisar, em terceiro e ultimo lugar, o
conceito de evidéncia. Segundo o prof. Mathélv, a evidéncia nao &

]

absolta, sendo mésmo'triplamenite relativa, 6.1 outras palavras,

para afirmar se uma Coisa & evideite, cumpré determinar em rela-
¢80 a aue, em funglo de ‘quem e em que tempo pode sé-lo™.

... Segundo a lei, a nova invengao industrial deve ser evidente,
[g]gglrggmehtg‘ag estadq da técnica, em fungao do técnico no as-
sunto e em decorréncia de ser a evidéncia apreciaja a data do pe-
dido de patenteto, e '

A doutrina tem considerado que a invengao é evidente quando
o técnico no assunio, com o apolo, unicamente, em seus conheci-
mentos profissionais e através de simples operagdes de execuco,
pode, diretamente, saindo do problema-proposto, chegar até a com-
petente soluc8o. Nada mais sen3o a conseqléncia légica da relati-
vidade da evidéncia com relagdo ao estado da técnica e em fungdo
do técnico no assunto. -

Assim é evidente aquilo que aparece claramente ao técnico
no assunto sendo necessario a este que para perceber esta clareza
tenha a possibilidade de considerar o estado da técnica aplicando
sua capacidade ordindria pelos meios apropriados.- N3o obstante
quando considera o estado da técnica a invengdo surge-lhe auto-
maticamente através unicamente do emprego de sua capacidade
de execugdo. E o que estlo a preconizar as Diretivas Oficiais Euro-
péias Relativas ao Exame de Patentes*",

(39) C1. Mathély, Paul, in"Le Droit Frangals ...", n. 5, p. 156.

(40) Cf. Mathély, Paul, in "Le Drolt Frangals ...°, n. 5, p.156. A andlise da evidéncia é
feita & luz do estado da lécnica, relativo & alividade inventiva, que é distinto daquele
relativo 4 novidade pelo fato de nlio compreender, eventuaimente, todas as anteriorida-
des que este compreende, podendo combiné-las indistintamente. Entdo, a invenglo
nio estd contida no estado da técnica, relativo 4 novidade, & decorre de maneira nio
evidente do outro estado da licnica, daquele relativo 3 alividade inventiva.

(41) Direlivas Oficiais Européias Relativas 8o Exame de Palentes, DIR C IV, 8.3, Muni-
que, 1970.

AT
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_.Jmporta enfatizar e subliohar que, para apreciar a nao-evidén-
cia, analogamente & apreciacfio,da novidade, é necessario referir-
se a data de depdsito do padido e patente cu, sendo o caso, na data
da prioridade do pedido. Impde-sé abstrair todos os conhecimenlos
adquiridos depois dessa data inclusive a propria invengao.

FreqOentemenie g inveniad desdobra-se em_‘qpl_gbaspectos: ini-
ciaimente a defini¢ao do problema proposto ou do objetivo perse-
guido; em seguida a éfaboragaio da solugdo. <~ < -

A atividade Inyeriliya, ggr, gonseguinle, pode situar-se no nivel
do problema proposto ha médida em que’o correto equacionamento
deste demande discernimento e formulagao, imaginacao criadora
e, uma vez posto, 3:execu¢do de sua solugio decorra de maneira
evidente da simples eplicagdo dos meios: 3 disposi¢ao-do técnico
no assunto. | .. : AL AT

Nessa hipolese é.o enunciado do-problema que. exibe a ndo-
evidéncia e que agasalha a ativigade inventiva. Ao contrario, pode
ocorrer que, uma vez colocado o problema, a solugao seja.aporiada
através de meios cuja implementagio.ndo era evidente para o téc-
nico no assunto. Nesse caso, a atividade inventiva residira no fato
de encontrar a solugo. Y g S

'No qus tange a apreciagao do réquisito da atividade inventiva,
Mathély, leciona que, inicialmente, 4 ‘que se verificar se a inven-
¢ao ja preenche o requisito de novidade, ou se a invengdo se en-
contra compreendida no estado da técnica®?. '

Em sendo negativa a resposta a primeira indagacgao, a ques-
tdo esta liqlidada e a invengao desprovida de novidade, eximindo
dilagdes. Porém, se a invengio nfio se enconira compreendida no
estado da técnijca, apresenta certa parte de novidade, em relagio a
qual ndo subsiste duvida de que. deva ser executada a apreciagao
da atividade inventiva. ; ; ,

" D = ¥

O renomado mestre da Faculdade de Direito de: Estrasburgo
ndo explicita na sua minuciosa andlise do instituto da evidéncia que
o estado da técnica a ser utjlizado pelo técnico no assunto para a
apreciacdo do requisito da atividade inventiva é, em realidade, ou-
tro relativamente aquele empregado para a apreciagdo do requisito
da novidade da inveriglo industrial. =

De todo modo, para apreciar a evidéncia, a nova invencgao indus-
trial deve ser tomada por inteiro tal qual é executada e reivindicada,
néo se cogitando dividi-la em seus diversos elementos constitutivos,
apreciando a evidéncia com relagBo aos seus elementos isolados.

(42) C1. Mathély, Paul, in *Le Droit Européen...", n. 31,p.127.
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Aspacto importante & que a apreciaglo da atividade inventiva
deve ser efetuada de maneira objetiva, descartando tuds o que nao
seja real, como fatores subjetivos e arbitrarios®.” '

A apreciagio da ndo-evidéncia, dessa forma, exclui qualquer
julgamento de valor sobre o esforgo criador do inventor e sobre o
mérifo da invenglo. Em funglo disso, a invengao nlo pode ser
considerada evidente pela tnica razio de ser simples e modesta.
Ou pelo simples fato de resultar de uma intuiglo sabita ou de uma
observagfio mais feliz. Ou ainda do fato de ser conseqléncia de
uma pesquisa organizada. : .

- O prof. Mathély argumenta que a atividade inventiva deve ser
apreciada de maneira direta, considerandc somente os dados téc-
nicos da arte anterior e da inven¢o em tela, acrescentando que se
podem considerar os indicios, como possivel confirmagédo da exis-
téncla da atividade inventiva, embora nao substituam a prova dire-
ta & objétiva dessa-existéncia, o que estd em conformidade com &s
Diretivas Oficiais Européias de Patentes, Dir C. IV 9.949.’

O indicio mais caracteristico e mais marcante, certamente, é
o aporte de um progresso técnico pela invengo. Porém, tal ele-
mento néo & prova da exist&ncia de atividade inventiva, malgrado a
canstatagio de que a existéncia de um progresso técnico em decor-
réncia da nova invengéio industrial confirne de maneira inconteste
que ela implica uma atividade _lnventiva.

. Outro indicio pode ser.encontrado no caréater inesperado e sur-
preendente da invengao ou no caso em que ela destrua determina-
dos pressupostos estabelecidos.-Ainda outro indicio & encontrado
fia cifcunstaneia dos esforgos meritdrios do inventor, superando for-
tes dificuldades. E mais um indicio & encontrado no fato de que a

Invengao, por longo tempo aguardada, possibilitou amplo sucesso
na sua éxploragaots.

O prof. de Haas afirma que as Diretivas Oficiais Eyropélgs es-
pecificam que o examinador deve desconfiar de analises feitas a
posteh’oﬁ, dado que teria sempre de lembrar-se que 0S documenlqs
recuperados na busca foram obtidos, necessariamente, quando ja
se conhecia, antecipadamente, o objeto da invengaot®.

(43) C1. Mathély, Paul, in *Le Droit Européen ...", n. 31,p.128.
(44) C1. Mathély, Paul, in "Le Droit Européen ...", n. 31, p.129.
(45) Cf. Mathély, Paul, in "Le Droit Européen ...", n. 31, pp.129-130.
(48) Ct. de Haas, Michel, in "Brevet et Médicament®, n. 36, p. 200.
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. -O examinador deveria, portanto, tentar apreender o conjunto
do estado da técnica tal @ qual aparecia ao técnico no assunto antes da
contribuicdo fornecida pela |nvengaio. Citando F. Panel, classifica
os indicios em positivos e negativost?,

Mathély sugere um roteiro de analise, desde que a invengao
reivindicada esteja de acordo com o problema proposto e a solugéo
fornecida“®. Nessa situagao, inicialmente é preciso determinar as
caracteristicas novas reativamente as anterioridades oponiveis. Es-
tabelece-se a questdo de saber se para um técnico no assunto tais
caracteristicas novas decorrem com evidéncia do estado da técnica.

O técnico no assunto dispde do estado da técnica considerado
no seu conjunto. Todavia, empreende a analise com a capacidade
média e seus conhecimentos normais sendo incapaz de aperceber
e apreender igualmente todos os elementos do estado da técnica.
Tais elementos apresentam-se a ele segundo graus diferentes.

Esse profissional domina a técnica da invenglo em causa ten-
do acesso, naturalmente, aos dados técnicos correntes. E aceito que
n3o apreende, necessariamente, os conhecimentos divulgados nos
dominios mais distantes ou estrangeiros.

Logra juntar ou conciliar elementos conhecidos, vizinhos e em
pequenc numero, mas nem sempre consegue fazé-lo quando tais
elementos sao multiplos, esparsos e dispersos.

Partindo do estado da técnica conforme se |he afigura e na
medida em que suas capacidades e conhecimentos lhe permitem
utiliza-lo, poder-se-ia indagar se o técnico no assunto realizaria a
invencao unicamente através de simples operagdes de execugao.
Seria o caso quando o técnico no assunto encontra os meios consti-
tutivos da invengao ou seus equivalentes e os guia, indicando-lhes
como combina-los.

A apreciagdo do requisito da atividade inventiva pode ser con-
firmada através de certos indicios externos*®;

a) Compreende a invenga0 novos objetos industriais, na sua for-
ma e na fungio que executam, ou em novas substancias in-
dustriais ou, simplesmente, novos processos industriais cujos
elementos constitutivos sao novos. ’

b) Nao ha falar em atividade inventiva no caso de a invengaio
fazer referéng:ia a equivaléncia, como a substituigio de um
meio conhecido por outro, de forma diferente, mas preen-

(47) Ob. cit., n. 36, pp. 200-201. De acordo com F. Panel, "La Protection ...", 1977, pp. 47-53.

(48) Cf. Mathély, Paul, in“Le Droit Européen ...°, n. 31, p. 130.
(49) Cf. Mathély, Paul, in "Le Droit Européen ...°, n. 31, pp.130-131.
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- chendo:a mesma:fungao em vista'do mesmo resultado,
‘sendo j& eonhecido ‘o meio'de substituigho: Contudo, ‘s §
‘tuagao & mais complicada quando 6 meio de substituichd
novo. Ndo é incomum4ué a nova foima'séja inspirada &o
‘técnico no.assunto pelos:dados do estado da técnica e que
a atividade inyentiva:p3o seja reconhecida.: ~ ;1 ; .
'€)" Consistinda a invéngao no 'emprego’te im mielo conhécidd
em um dominio diferente e com finalidades distintds daqtie-
las conhecidas, aplicando o meio de tal sorté queé presiicha
sempre a mesma fungao a atividade invéntiva hdo se'mate-
rializa. E 0 que acontece quando a invengao consiste na mera
mudanga de material-Ocorre o contrario na situagéo na qual
a mudanga de ineio nao’ possa’ ser sxecutada: pelo-técnico
no assunto. Todavia, ha nova aplicacao que & felta; e o
meio ja conhecido preencher: furigad-diférente; sendo ela
noba, dificimente serd contestada g atividade inventiva. Nao
obstante; sendo:a fungfio ja'conhecida em. si propria; mas
diferente apenas: em; relagao ao-meia conhecido, pode ser
possivel que a aplicagio se inspire no estado da técnica e
seja desprovida de.atividade inventiva. _
d) As invengdes de novos produtos industriais ou de produtos
complexos consistem -em uma combinagio.de meios que
... podem a._prign. ser. conhecidos. Dessarte o técnicQ, no as-
sunto considerangdo a matéria que domina, pode,. parfeita-
mente, executar. combinagdes que. nao impliguem ativida-
de inventiva, bastando que o estado da técnica apresente
os meios a empregar, inspirando-lhe.com suficiente clare-
za a idéia de reuni-los. Assim é-no caso da justaposigdo de
meios quando estes ndo cooperam buscando resultado pré-
prio. Ao contrarig, quando os meios reunidos executam uma
unidade funcional, apresentandd performance prépria e
nova, minima sera a’margem para gue a atividade tnhventi-
va seja-contestada. : )
e) Consistindo a nova invengao industrial na denominada se-
legdo, na escolha de um, meio, déntre um grupo ou uma
categoria de meios, com forma geral determinada e fungao
geral comum, é possivel que a-escolha incida sobre um
meio individualmente conhecido, cujos resultados, entre-
tanto, sejam melhores ou que a escolha assente sobre um
meio ainda nao conhecido mas que o técnico no assunto
possa concretizar partindo da definigdo geral do grupo glu
da categoria. Nas duas situag0es sera muito diflcil justifi-
car a atividade inventiva. Contudo; incidindo a escolha so-
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- bré-um.meio ainda ndo matefializado e procurando resulla-
" 'dos proprios, no divuigados, pbde ocorrer o reconhecimen-
~to/ da atividade inventiva, ' . ¢ k.

f) Resta apreciar 6 conceito de "_éthr'i_daqe inventiva relativa-
mente ao campo farmacautico. Nesse caso, importa ter em men-
‘e a8 ponderagdes: oportunas do prof..de:Haas. Para bem
ilustrar-e sustentar sua argumentag#io; cita o easo do cloro-
toluron. decidido"pelo Tribunal-de' Grande Instancia de Pa-
- Fis, que teve.de precisar se,:4 dala da invengéo, .o técnico
no ‘assunto-seria conduzido, normaiments, a concretizar a

- invengao: reivindicada®®, 2 ni owge

Analisandoa decisao, o citado mestre dividiu-a em trés aspec-
tos®"; inicialmente pela citada questdo envolvendo o.técnico no
assunto; em seguida pelos produtos analogos com diferentes pro-
priedades, determinando.se essa diferenca justificaria a atividade
inventiva e, finalmente, considerando a possibilidade de encontrar
um fundamento para a atividade inventiva através de novo resulta-
do técnico. ’ ' ]

Com relagao ao primeiro ponto, sustenta o professor que nem
todos os elementos da arte anterior estao, obrigatoriamente, a dis-
posig&o do técnico no assunto para que possa deles extrair todas as
conclusdes®. B s B i

. De oytra parte, ressalta que, desde o advento da lei de patentes
francesa, n. 68-1, de 2 de janeiro de 1968, busca-se demonstrar que
a atividade inventiva deve ser apreciada segundo a fungao do meio®¥,

Em outras palavras, quanto 3 relagao resultado/méio, utilizou-
se com freqléncia esse enfoque sob o império da antiga Lei de
1844, para diferenciar, de um lado, a aplicagio nova de um empre-
go novo e, de outro, a combinag8o nova de uma justaposigao.

Seria, portanto, normal estimar que, aplicado um meio pela
primeira vez em uma técnica cuja fungo jamais fora executada, tal
fungdo pudesse ser reveladora da atividade inventiva. Quanto &
questao de haver atividade inventiva, no caso da novidade da fun-
¢do de meio — notadamente ngs invengdes de medicamento com
relag3o as leis de patentes francesas de 1968 e de 1978 e a Con-
vengdo de Munique, de 5 de outubro de 1973 — sustenta que, se

!‘5'(;) ﬁll'.i.ztg‘ln.. n. 36, p. 201. TG, Paris, 19.10.78, Clba-Geigy c. Procids; PIBD, 1977,

(51) C1. de Haas, Michel, in "Brevet ot Médicament ..., n. 38, p. 203,
(52) C1. de Haas, Michel, in "Brevet ot Médicament ..., n, 38, p, 203.
(53) C1. de Haas, Michel, in “Brevet et Médicament ...", n. 38, p. 203.
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um meio-preenche.uma funcéio nova nio conhecida, a aplicago da
maneira.como. a preenche deve:ser patenteével, restando determi-
nar se o técnico no assunto, conhecendo o conjunto da arte anterior,

ode. ser conduzido, normalmente, a testar o mejo na nova aplica-
chb e @ inventor desenvolvet®). e M

(A1S71 LY tivs
mud CoriseqOentemente, entende o professor que, se a luz do esla-
duda técnica, o técnico no assunto &, normalmente, conduzido a

testar o melo independenteménte'da nova fun¢ao que possa exerci-

tar 8-db resultado que possa alcangar, ndo hé atividade inventiva,
ara vez que o técnico ng'assunto; tastando natural eefetivamente
© meio na nova aplicagio, deve inexcravelmente atirgir o resulta-
do, fazendo com que o meio preencha.a fungo nao conhecida®™.

ancllq"f{hbfa‘p[iger objetivamente o critério 'da atividade in-
ventiva coiiélste in saber'se, 2 data da irivencéo, & técnico no as-
sunto &'ou nad'cBhduzido, pélos conhecimentos gue deve possuir e
pelag ubs Gualidades’meédias, a testar efetivamente esse meio ou
eventisalménte a #abiicar o produtot™. et A

... llustrando, essa teoria, comenta decisdo da Alta Corte de Jus-
lica de Londres, relativa a um.processo de contrafagao de patente
opondo 'a émpresa Olin Cheinical e a empresa Bioréx, entendendo
o Egrégio Triblinal londrino’ quie o técnico no assuntd a data da pa-
tente da titular Olin Chemical néo poderia efetiva e naturalmente
seérconduzido a’substituir o atoo de cloro da clorpromazina por
um- radicél thiffuormetila, afirmando que, qualquer que fosse o mé-
todd dé apreciaedo e quaisquer que fossem os parametros de ativi-
dade. inventiva, seria.necessario saber se o técnico no assunto po-
deria ser conduzido a ensaiar o meio da invencdo com vistas a al-
cangar o resultado que esse meio procura®”.

Em outras palavras, a auséncia de evidéncia ndo se justifica-

fia pela diferenga de propriedades entre o produto reivindicado e
seus produtos horhologos miais préximos ja conhecidos. Ao contra-
tio, ‘tal diferenga’ poderia eventualmente, tendo em conta sua im-
portaricia, justificar a atividade inventiva.

Logo, no caso de produtos diferentes e de atividade andloga,
é mister considerar o conjunto de propriedades dos produtos conhe-

(54) Cl.-de Haas, Michel, in “Brevet et Médicament ...°, n. 368, p. 204.
(55) Cf. de Haas, Michel, in *Bravet ot Médicament ..., n. 36, p. 204.
(56) Cf. de Haas, Michel, in “Brevet et Médicament ..." . 36; p. 204.
* n. 36, pp. 205-208. (1970)

(57) Ct. de Haas, Michel, in "Brevet et Médicament ...%,
RPC, n. 7, 27.8.70; p. 157.
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no aséunto pode ser conduzido a
familia ou proximo daqueles ja

cidos & detériinar &8 o técnico
testar oufto elémento da mesma
o s’ to-Te a evidéncia da dife
- artinte a0 segundo ponto-Tefativo & evidéncia €2 © -
rbncact?: Egbr;ﬂ’e: dei;'dg produtos dndlogos ou a atividade inventi-
v4'dgs inventdés decorrentes ce produtes dotados de certas propne-
dades e cujos hiomoiogos proximosjasao conhecidos, sustegta este
ptofessor duas’questoes: segundo sgjam as: propriedades dos no-
vos produfos fundamentaimente ciferentes das de seus homologos
j& conhecidos ou relativamente proximas®”.
edicamenfo ser conhecido

Ocorre, por conseguinte, de'um'm
pela sua.eﬁtnn':aora e poe;ec%rtas propriedades, buscando-se na seq0én-
cla modifica-lo, aperfeicoando-0 seja ém uin deminio terapéutico de-
lerminado, seja eiiminando certos efeitos colaterais que pudesse
apresentar.

Nao raro s¢ obtém des
vista de estrutura, séo muito prox
dos anteriormente mas que apresentam propr
possuiam.

O prof. de Haas progura saber se, considerando os conheci-
mentos a data da invengao,.0 técnico no assunto pode, nprmalmen-
te, ser conduzido.através das técnicas classicas a pesguisar produ-
tos homélogos efetivamente aperfeicoados com relagao aos medi-
camentos anteriores®. ;e

Sublinha qué, no estudo de um medicamenté conhecido, pode-
se destacar o metabélito no.qual o medicamento sé decompde no
organismo e que possui toda alividade, conduzindo freqlentemen-
te os pesquisadores a modificar-the a estrutura de forma a char um
medicamento relativamente préximo do medicamento anterjormente
conhecido e dotado de propriedades analogas, ainda que aperfei-
goadas, tendo em vista que O NOVO produto conduz ao mesmo me-
tabélito ativo no organismo'®". ;

Nessa hipotese, a justificativa da atividade inventiva deve en-
contrar-se na resposta a questao de saber se 0 técnico no assunto
teria, natbralmente, sido conduzido utilizando os conhecimentos dos
quais dispde a observar este metabdlito e se ja fosse conhecido a
modifica-lo, tendo em vista a oblengdo de um medicamento novo
com propriedades mais interessantes que 0 medicamento anterior

se modo compostos que, do ponto de
réximos dos medicamentos conhéci-
! iedades que estes nao

(58) Ct. de Haas, Michel, in "Brevel et Médicament ...", n. 36, p. 208.
(59) CI. de Haas, Michel, in “Brevet el Médicament ..., n. 36, p. 206.
(60) CI. de Haas, Michel, in “Brevet et Médicament ...°, n. 38, p. 207.
(61) Ct. de Haas, Michel, in “Brevet el Médicament ...°, n. 36, p. 207.
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_-O:prof. de Haas, citando jurisprudéncia americana, afirma que
muitas decisdes. 1ém considerado que os compostos quimicos cuja
estrutura é evidente e que nem sequer sao melhores que os com-
Rgstos mais. préximos dg estado da técnica relativamente a varias
Propriedades. tornam-se patenteaveis quando.apresentam proprie-
dades aperfeigogdas.no.margp de determinada atividade®, Comenta
os:cntér!os- da Corte de Costumes e de Apelagbes de Patentes Nor-
te-Americana, CCPA, para a,apreciagfio da ndo-evidéncia dos com-
postos quimicos e farmacéuticos, notadamente no caso de um novo
produto dotado de nova propriedade:e cujos analogos proximos ja
descritos possuem,ou ndo essa propriedade®, -

_ S0 passadgs e revista os seguintes elementos: existancia
de uma. propriegade nao sugerida pelos documentos do estado da
técnica ou de um aperfeigoamento inesperado em uma propriedade
sugerida; prova de que-a nova propriedade alcangada é mais signi-
ficativa na'gplicacso que fazemos dos produtos do que as proprie-
dades'ja descritifs para os ‘compostos conhedidos do estado da téc-
nica; prova de que'o téchico no assunto procurava os produfds do-
tados dessa nova propriedade; prova de que a nova proptiedade
alcaricada’'nao podia’ser deduzida do conhecimento da estrutura
quirtiica do produto; prova'de que os compostos do estado da técni-
ca nao possuem a propriedade recentemente alcangada®.

Com relag8o ao terceiro ponto — novo resultado técnico — o
citado autor,ifinalmente, ressalta que, na major parte da jurispru-
déncia.norte-americana.comentada, a existéncia de um novo resul-
tado técnico ‘ainda nab alcangado quase sempre direciona os ma-
gistrados condiizindo-0s:a reconhecer a presenga de uma nao-evi-
déncia na inverigao de‘um novo produto, mesmo se houvesse ana-
logos muité proximes tonhecidos, como no caso dos analgésicos,
quando a descoberia-de que alguns produtos da famllia nao provo-
cavam tolerAncia mostrou-se t30 importante que foi determinante
para a apreciagio da nio-evidéncia’®, .

‘Mestre dé Haas, apoiando-se ainda uma vez nas Diretivas Ofi-
ciais Européias, encontra uma citagao relativa & combinag8o carac-
teristica nao decorrendo de maneira evidente do estado da técnica,

(62) CI. de Haas, Michel, in "Brevet el Médicament ..., n. 36, p. 207.

(83)CL. de Hags, Michel, in “Brevet et Médicament ...", n. 38, pp. 207-208. 148 USPQ
412 (1966). , _

(64) C1. de Haas, Michel, in *Breve: et Médicament .." . 36, pp. 209-210.

(65) C1. de Haas, Michel; in “Brevet et Médicament ..., n. 36, pp. 210-211,
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em plenas condigbes de.implicar uma- atividade inventiva, precisan-
do que as caracteristicas da.combinagaio reforcam mutuamente seus
efeitos, de sorte que "em plenas condigdes de Implicar uma ativida-
de inventiva, precisando que: as caracteristicas da combinagao

reforcam mutuamenje=seus efaitos; dersorte que 3¢ espera um
novo resultado t?giini?é,r—pgyéb“i ortando se 'dlfarzztas ca'racte-
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ce e 1y DO TIPOS BE INVENGOES:
AR it o R TENT AV

Tendo observado que as descobertas estao fora da prote¢lo
patentaria e, por conseguinte, do &mbito deste tema, analisa-se,
agora, as ca'tegoﬁas de invengbes suscetiveis de patenteabilidade.

srqueira, em seu monumental tratado, discorre sobre
dois g:g;gerdngi%: ocidentais que servirio de esteio para a
maioria das legislagBes paténtarias, o da léi alema e o da lei france-
sa®"_Discute as vantagens @ desvantagens das duas escolas, a de
exame prévio com apelo s oposicbes e a de livre concessao, res-

.....

pectivamente, inclinahtdo-sé pela primeira®.

A sistematich francesa consagra e classifica as invengdes em
trés grandes classes: a dos produtos, a dos meios e a da aplicagéo
nova de meios cotihecidos®. I

" Assim, as invengbes procuram criar novos produtos ou novos
meio: ;:irr: og?er éertgg?f;‘:tos. Para Pouillet, produto seria um cor-
po certo, determinado, um objeto material dotado de forma e carac-

 teristicas. especiais que permitiriam sua distingao de outro™. Ou,
acompanhando sua citago dos conhecidos Picard e Olin, um corpo
certo e determinado com seu valor em si proprio e ndo somente
como meio de atingir um objetivo ou produzir um efeitot™.

4.1. PRODUTO

eavel é definido pelas caracteristicas mate-
riais.t?epsrggut:gn’;?ittz?éao. Mathély enfatiza que um r‘:’rz?duto néo é
determinado pelas suas propriedades ou qualidades”. Estas nao
sd0 caracteristicas de constitui¢ao, so apenas um resuitado pro-
veniente da constituigao do produto. Portanto, um produto ¢ defini-
do pela sua composicso, sua estrutura ou sua forma.

(67) C1. Cerqueire, JoBo da Gams, in :T""‘“’ da ’: n. 14, pp. ::tx:
(68) C1. Corqueira, Joko de Game, in Tralado da..*, 0. 14, p. :
(89) C. Mathély, Paul, in *Le Droit Frangals .., n. 5, pp. ;' ;

(70) C1. Pouillet, Evgéne, in “Trahé Théorique .., n. 1, p. 25.

(71).C4, Pouifiet, Eugéng, in Trath Théorique ., . 1, 9. 25.

(72) C1. Mathély, Paul, I “Le Droit Frangais ..”,n. 5, p. 72.
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Seguindo os passos do velho mestre, é possivel determinar
um produto pela sud corposicao, pelos elementos, substancias ou
érgdos que o constituem, como por exemplo, certo cora.nte. l}m
produto pode ainda ser determinado pela sua estrutura, inclusive
molecular, como o. polibutadieno 1,4, de alto peso molecular e es-
trutura cis; e, finalmente, pela sua forma, ou melhor, pela configu-
ragéo de seus contornos e seu volume como, por exemplo, um se-
lim de bicicleta cuja parte posterior seja mais alta que a antérior™.

Em outras palavras, um proqul'o patenteavel & definido pela
maneira gomo € materialmente constituido, pela forma como é com-
posto, agenciado ou conformado.

OI_produ_to é descrito pela sua constituigdo definitiva, pelos

meios de obté-lo ou por determinadas caracteristicas intrinsecas
que permitam identificar sua estrutura.

E mister que o produto forme uma unidade, um todo funcional.
Um conjunto harmonioso no qual cada elemento exerca uma funglo
€ procure um resultado distinto do que produziria individualmente,
em prol do conjunto, de sorte que néio haja a mera soma algébrica de
fungbes individuais, isoladas e destacadas do todo. Evidentemente,

tal agenciamento tera de ser, além de novo, inesperado para o homem
da arte, ou técnico no assunlo, em questao.

Explicite-se que a mera uniao de elementos diferentes e inde-
pendentes n3o acarretaria um novo produto patenteavel. Nao se
exige que os elementos terminem por fundir-se uns aos outros, con-
formando um novo. produto resultante. Basta que se obtenha um
novo produto executando nova fungao, ainda que seus elementos
preservem sua individualidade estrutural no todo resuitante.

' N&o se exige que o
um todo ou de um obj
tenteavel’ S0 exemp
bustivel de um motor.

produto seja independente. Uma parte de
eto complexo pode fornecer um produto pa-
los um ziper de calgas, uma bomba de com-

Tampouco se exige que o produto seja duravel ou inciestrutlve!,
podendo ser até consumivel ou desaparecer desde o primeiro uso.
E o caso dos lacres patenteados de embalagens.

.N. 5, pp. 72-78. No caso do poli {
decisdo da Corle de Paris, de 13.12.68'¢ 25 11,69, e A et

: 3 > £9.11.09, conforme consta de Ann, 1969-93.
Para o selim de bicicleta, a jurisprudéncia ¢ da Corte de Cassaclio Criminal de 15 3 1901

8. » conforme Anfi. 1902-42. O professor enfatiza que 8
definiglio de produto ndo 3¢ prende aos resultados que procura ou as fungbes executa-
das, mas releva sua constituicao definitiva Ou 08 meios de oblé-lo.
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Os, profs. Burst e Chavanne procuram diferenciar. o produto do

resultadq obtido, bem como o produto industrial do produto naturalf’®, -

h!a‘pri'rneira_gitu_at;ao.l'apes’at de o produto constitiiro fesuitado
Pesquisado, ndo significadue Sejd o resultado da Inverigao. -
- A aisting3o & importane, visio gue’ o resultado naa pode ja-
mais. ser protegido. Aléi do que,'o produto tem. caraféy cincreto,
enquanto o resultado tem, carater abstrato, , | . .
___Oresultado nada mais & que a vantagem ou o aperfeigoamen-
to que’a invengas grocura analogamente ag qualidadss; ds proprie-
dades ‘ou‘aos efeitos tébnioﬁs‘rlésgnqadaaffq_s?'_elb.’g[iq@fpg
Na segunda situago, apenas o produto dito Industrial & passi-
vel de patenteabilidade; vale dizer que a descoberta de uiiiproduto
naturalhlio ¢ passivér de: protégad por falta da‘initervengao do inte:
lecto humano. Todavia, ainda‘quie o produto natural nao seja paten-
t2ayel, seu processo,de.extracao pode ser protegido por uma.patente,
dasde que preepehidos os requisitos legais™. ' . . .
-+ ' /Constituem produtos passiveis de patenteabilidade tados os
dispositivos: malqﬂais;findapendentemente de sua natureza meca-
nica; elétrica, acustica.ou de sua forma, ferramenta, utensilio; ma-

b=t

quina, aparetho, motor7®, .o

Uma.importante familia é a formada pelos produtos 4uimicos;
prolegidos-de per se enquanta produtos ou através dos respectivos
processos.de obten¢lo; . . ..., - RIS T

O'prof. deHédas, citando Roubier & apoiado nos conceltos de
Pouilfér é'na importante jurisprud@ncia francesa, ensina qué'os pro-
dutos quimicos e fafmacéuticos podem ser descritos pelasua cons-
tituigao final ou pelds meios que permitem obté-los, exemplificando
com o célebre caso Ziegler relativo ao catalisador da polimerizagao
de efilepo™. .. .. . L 7 TR .

. .Estesprofessor.das Universidades de Estrasburgo'e Paris repi-
sa que os produtos farmacé8uticos caracterizam-se por. certo nimes
ro, de parmetros, dos quajs é essencial a estrutura do principio

(74) CY. Chavanne, Albert: Burst, JeanJacques, n “Drot de ia Propriété .., n. 21, pp. 5253,
(75) C1. Chavanne, Albert; Bursi, Jean-Jacques, in “Droit de la Propriété ...°, n. 21, pp. 51-55.
(26) CI. Methély, Payl, n. 5, pp, 75-76. Sua argumentagdo esté fundamentada em farta
juﬁsb’r{i ncia, da qual spontaspos: Corte de,Raris, decisbo de 20.11.58; Ann. 1956-
288, relativa a um dispositivo de regylagem de viivulss s gés. Corte de.Paris, decisio
de 14.12.68, Ann, 1969-23, relatiys 8 um arligo abrasivo, constituido de uma texturs
porosa e de grios sbrasivos reunidos porum ligante. _

(77) C1. de Heas, Michel, in *Brevet et Médicament ...", n. 36, pp. 115-118.
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ativo, sublinhando que um produto torna-se medicamento apenas
quandp apresenta propriedades terapéuticas, systentando que de-
vam ser adicionados aos pardmetros caracterizadores.do praduto
seus elementos que comprovem possuir efetivamente proprieda-
des terapéuticas™, - B S

.. Pode-se, também; profeger uma classe de produtos quifnicos
caracterizando-os pela sua formula geral, a partirde sua gstrutura e
de seus radicals. , 5 :

42.MEIO V7
Segundo'P&ﬁiﬂét; meios 80 os agenies, 0s 6rgaos e 0s proces-
sos que conduzem a oblengdo de um resultado ou de um produto™.
Para Mathély, meio é todo fator ou agente que, na aplicagao
que lhe 6 dada, executa uma fungdo em vista da gbtengao'de um
resultado 0t de& um produto industrial®, " ais 5 SeF EEE L we
O congaito de meio pode ser desdobrado em trés partes: for-
ma, aplicigho afungdo. - - i o
. Aforma do meio reporta-se.ac-que o define ou em. que ele
consiste.Determina-se pelo meio considerado em si proprio. Todo
agente é suscetivel de constituir. um meio, segundo a Jej. Tanto pode
consistir numa maneira de operar ou de fazer quanto fum instru-
mento material, como uma maquina, uma ferramenta. Pode, tam-
bém, ser de qualquer natureza: fisica, quimica ou elétrica. -

A aplicag@o ‘do meio revela que ele.n3o ¢-apenas considerado

na sua forma, mas-na aplicagio que lhe é.dada, na:execugao do
meio com o objetivo:defazé-lo preencher a fungao a ele-atribuida.
A Implementagso: do: meio efetiva-se seja:pela. execugao: do meio
tomado em si préprio, seja pela atuagio do meio relativamente a
objeto determinado. . T

(T8)C1. de Haas, Michel, in "Breves st Mégdicament .., 1. 36, PP.115-118,

(79) C1. Poulllet, Eugéne, in"Traité Théorique...", n. 1, pp. 42-43. Para Pouillet, agen-
les seriam os meios quimicos, érgiios os.meios mecdnicos; processos as maneiras
diversas de executar ¢ combinar os meios, sejam quimicos, sejam mecinicos. E, citan-
ummn'mmmawumwm.mmmnmum
sa3 que a indGsairia pode consumir oy empregar, a invenclio.de novos meios fornece-
the outros agentes de produglio destes mesmos produlos”.: Coaz
(80) C1. Mathély. Paul; in *Le Droit Francais ...", n. 5, pp. 84-85. Désenvolve os ele
P e e o e e S

s -14.00 @ 26.11.69, Ann. 1969-93, com as sé [ )
professores Burst e Chavanne. : e ks
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_Rtungav'de'melo 6 a'agao dé produzir um efeito técnico o qusl
deve 'Coriduzi 6u*a*obtengao do’praduto do- objéts Matérial ou &
dbtuqﬁaedorrasumqo; tomo uma vantagem, um aperfeigoamento:
Sheinon g e e : . T N R e A .
8 Hible' Considerado de per o & nliio, valéndd apenas pela
aplicacao que.lhe é dada e pela fungao que executa nessa aplica-
¢801°0'que definero reio 6 afunglo a qual esta vinculado & o efeito
técnicojue;permite obter.. i ¢ T RS
Burst e Chavanne entendem que o melo & caracterizado pela
sua forma e pela fungao que executa na aplicagio que lhe & dada,
distinguindo-se o meio do produto pelo fato de que aquele.néo vale
em i proprio ou na sua forma, no agente que o constitui, mas pela

fungfo.que.executa pa aplicaggo que Ihe ¢ dada, pelo efeito técnico

aterial ou imaterial, O primeiro é o proprio

.5 2 Q1 Mejo, pode ger.material ou imaterial
pitidito, ratsin pela, Afigulo, da.sua funglo, O segundo 6 0 meio
considerado pela sua maneira dé operar, de atuar, em suma, como
Processo no sentido estrito do termo. ‘ S

. 'Ehiem‘bk‘f idaﬁ segunda hipétese & o processo de polimerizacso
de um mondmero como o etileno, empregando calor e pressio em
il redtul @ #plicasao do meio consiste na implementagsd da dupla
4980 da pressao é do-calor sobre dado mondmero. A fungao do meio
&omperds duplas ligagbes 3o mondmero, iniciando e; em seguida,
propagands aipolimerizacao.° - z
onej oadne el an st Gy Sy 8 . N i et s

S4 }y@ﬂ‘q(&é)y.q;_{e meio e produto podem consistir no mes-

mo objeto": Impbe-se' que seé proceda a distingSo de ambos. ©
‘meio:cornisistindo>em-uiri-objeto. material, como uma maquina, um
orgac; tambémrconstitul um-produto na medida.em que um ‘objeto
materiat«éumproduto no sentido’ juridico do termio. Porém, o pro-
dutoé& tomadoem:sl-préorin.em razdo unicamente da sua constitui-
¢30;: sendo o meio-considerado sob o angulo da fungao para a qua!
é destinado®™, ‘

Outro exemplo de meio imaterial é fornecido pelo processc
para fixar Umtecido sobre espuma de poliuretano sem adesivo, a
partir do aquetimento da espuma, notadamente alravés de um
qgliéimador de chaima atuando diretamente sobre o material até torna-lo
SHEHA T o R R B : o
S i .

(81)-Gf. Chavanne, Albert; Burst Jean-Jacques, n. 21, pp. 58.57. Para estes mesires,
o meio material nada malis seria que um produto observado pelo ngulo de sua funglio.
Ja.omelo imaterial compreende uma maneira de fazer ou de operar. No caso, ler-se-ia
Q.processo, no sentido estrito dotermo. - . ‘

(82) Cf- Mathély; Paul, in “Le Droit Francals ...", n. 5, p. 86.

(83) Cf. Mathély, Paul, in *Le Droit Frangais ...", n. 5, p. 87.
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mole e colante, aplicando, imediatamente;. o tecido. Dessa maneira, 0
meio da invengao consiste no aquegimento rapido da espuma. A
funcio do melg. & tornar a superficie da.espuma colante e mole; o
resultado &a fixag8io do tecido sobre.a espumal®®). .

- ‘Todottipe‘de-meio pode ser:patentedvel como 0s processos
proptiamente ditds, especialmente os processos ‘quimicos e os dis-
positivos dé toda ordem. Os meios podem consistir e uma associa-
¢a9'de drglos e de operagbes. M g B

.., Adoutrina também classifica os mejos em particular e em ge-
ral, sendp o primeiro aquele que sé apresenta sob forma de execugaio
bem definida e determinada e o segur_u'do;‘naqa' mais que o meio
pani,c'q_lér,cansiderado na sq’a:'qpsuaggo: ou seja, a propria fungao.

.., DO ponto de vista juridico, o meio geral tem uma abrangéncia
e amplitude absolutas: protegendo-o, Igra-se cobrir todos os mei-
os particulares que éxegutam a mesma fungio. -

.. - Ajurisprudéncia;-portoda.a parte, tem reconhecido a patentea-
bilidade da invenglo do meio geral: Assim, a Suprema Corte Fran-
cesa tem admitido que; para apreciar uma patente de processo, é
conveniente extrair o proprio conceito de invengio e ater-se nao a
forma, mas: & prépria fun¢ao dos meios. - . .

A irrverigho 4 iith novo freid particular pode ser patenteavel,
entretanto;’ s&-10°4, dperias & tifulo de aperfeicoamento sob a ex-
pressa dependéncia da patente anterior relativa ae - meid geral. Em
presenga da patente do meip geral, pode-se impedir a execucao de
todo meio particular.que tenha a.mesma fungéo, ainda que paten-
teavel. Sendo. o meip. particular novo em sua forma,.n3o pode ser
explorado, dependente que & do meio geral. ‘

. E importante distinguir claramente o meio geral do resultado. A
diferenga ndo deve ser entendida como mera estratégia ou metodo-
logia.. O meio-getal,é_ patenteavel, ao passo que o resultado nio o &.
Acresga-se que-o-meio.geral compreende a fun¢io do meio particular.

_  "Na area-quimico-farmacéutica a literatura cita uma deci

Tribunal'de Grande Inslancia de Paris relativa a um pmii‘::g g:
amiqqmetl!aga_t}' de tetraciclinas destinado a torna-las soluveis em
agua aTim de’permitir que sejam administradas por via parenteral
O titular‘prefendia qué a ‘prote¢ao incluisse o meio geral, jA que a
operagao podia ser executada com inimeras aminas, O réu presu-
mivel contrafator, defendau-se alegando que a patente esta\'.va insu-

(84) Ct. Chavanne, Albert; Burst Jean-Jacques, in *Droit de lal -
exemplo dado refere-se & decisiio da Corte de Paris, de 18277.A:n2‘: 6'??— 15‘?3-57- °

Scanned with CamScanner



AR "7 BALMES VEGA BARCIA

ficientemente 'déscrita;:sustentando que o hisihem:da arte-deveria
esdglpqrfemra as multiplas aminas; a que Tos§-a mals conveniente;
uma'‘vez-que nem todas-sondiziam aquele réSlitado. O probleftia
ensejaria as seguintes altéiriativas: ou a patenté ¥epia anulada por
nsuficiéncia de:descricho:-ou-seria mantida valida.Nesea ultima hi-
Pétese. © 250800 de protecaq limitar-se-ia-as, sybstAncias exemplifl-
cadas e'reivindicadas-u aleangaria toda a familia;a, partir do enten-
dimenlc: qt:e teria a}?rangel;cia geral. O Tribung) nfo,apenas mante-
ve a patente como lhe: Tiu abrangéncia ge ntencendo que o
horhem df*"f"%hé 1 B % eliminar as substééfmr‘%%ﬁéftpgsem
aficazes hio feria’
tr,b;gﬁ; : ai,%o ) i

: arig de efetuar nenhuma tarefq inventiva, 0
rabalhio de efimina i.o'efgtuado':mmalmente.',qin'fﬁngg‘ﬁ 3‘9? u"ﬁas
da técnica abitlfal que b técnico de laboratério devé domiar®
. Os professores Burst e Chavanne afirmam que g jurisgridén-
" cia francesa buscou proteger o meio gera!, condlblérfﬁﬁh@ bQ’ré?n.
a protegao a duas hipéteses: primeira, quando, em decorréntla da
patente e da técnica habitual, pode-se determinar quais’setiam as
substancias de dada familia que possuem efetivamente a¥ pioprie-
dades anunciadas; segunda, quando, dentre as substancias:dafa-
milia, o maior nimero de membros possui as propriedades preconi-
zadas e citam o.caso da decisao de um Tribunal francés, relativa:a
um.processQ de. fahricacip. da-vitamina B12, através da via fermen-
lativa, declasada yalida;.ainda.que protegendoe um numero importan-
tadesubstancias®l, . .. A
" Qsjoizes éhtﬁqdefqm-hue adescrigao era suficiente uma vez
que o técnico.nokassunto podia; tom as'indicagbes da patente e da
técnica- cortenteascolher a: espéciv e a familia de bactérias sem

ter que inventar nada. . <

‘Os eitados 'professores comentam decisao da Corte Rarisiense
relativa & patenteabilidade do melogeral, no caso apatente-Ziegler,
que se reportava & polimerizagao do'etileno®". Alempresa Goodrich
era litular de'urmia patente relativa a polimerizagdo do butadieno. A
empresa Michelin fabricava.p;polibytadieno, palo.que fol.considera-
da gontratatora.pelas;empresas Ziegler e Goodrich, A empresa
Ziegler foi-a Juslica.entendenda.que sua patente profegia, 3 titulo
de meio.geral, 3 fungae de goordanacao executadapelo sey-catalisador,
a mesma a ser utilizada no, processo de fabricagao da-Michelin. A

0 : Atbart: Bursy JeaniJacques, n. 21, pp. 56-62. Comentdrios refe-
ﬁ:ﬁ?ﬁ'ﬁﬁ&‘i‘i‘l”ﬁa Tlibuv;:?;:'é;’::de e tncia do Parts, 8.6.73, D. 1874-179, com
notas do professor Azema.

(86) Cf. Chavanne, Alpert; Burst, Jean-Jacques, in *Droitde la....", n. 21, pp. 58-62.
(87) CI. Chavenne, Albari; Bufst, Jesn-Jacques, n. 21,p. 81"
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Corte entendeu que a fungfio deé coordenagao existia: antes ‘da'pa-
tente Ziegler @ que nao-poderia ser-nova; que o meio-reivindicado
ndo poderia ser considérado melo geral @ que apénasi foderia: ser
protegido na sua aplicacao & polimerizagao do etileno®®,

Resumindo, tand»m nas dreasquiroion.e farmacButica;.quan. -
do sé trata de melo geral, a protegao da.patente estende-se a todas
as substancias da-formwia geral, incluindo as que nao estlo nem des-
critas nem exemplificadas. Py, 2o e 0 AN LIYE BT

- Dentro deste'téma ressalte-se a questao da:invenciio'de'sele-
¢30. Assim, sa alguém, para dada fungio, divuiga o emprego:de uma
categoria de melos. e, posteriormente,, verifica que um desges meios
pertencente a-tal categoria tem efiedcia, particular,. faz surgjr-a.ques-
tao de saber se a escolha, determinagaq:ou selecdo de um.desses
meios, ‘particulanmente eficaz, poderia-constituir yma. invengao, pa-
tentedve},, . >

; L T TR ot e S it Lo
--Qs:profs. Burst e Chavanne®™ chamam,a atencaq para a divi-
sao-existente na jurisprudéncia gélica,.om reconhecendo. 3 patentes-
bilidade dessas invengdes, ora:repelindo-as, :pelo~que-hé que. se
apolar na doutring do velho mestre Mathély. Este importante.autor,
apgs indagar se a selecad de um meko U grupo canhiecidd'de melos
para dada aplicagBo reveste:se dg guesilo-novidade, diyidé'as’ in-
vengdes de seletdo b {r8s'4rupos®: b primiéiro’é aguelecljs di-
vulgagao da farifia de meids & insuficiente’para, constitulide’ uma
anterioridade, ‘destruir 3 novidade dd invenclo: Neése. casg; o
haveria, segundo ele, invengao:de seleclo’em tefmos’ estritos. O
segundo consiste no .caso am .que todas 08: meios do; grupo sdo
definidos porsi:proprios; a:seleglio consistindo apenas-em consta-
tar que um 'dos melos busca resultados melhores: N&o existiria no-
vidade patentedvel-em-censtatar os resultados especificos do em-
prego de um melo e escolher outro melhor, dentre' aqueles-descri-
tos, pois t.a.l,.mqlzd!:gp seria novp,; nem.em sl_ptan,lo,tgm,n;em sua
aplicacdo, ng, medida.em que. gpiesentasse, necgssariamente, os
resultados rr?ais _q_dp,qy_aq,os.qua?_ btivesse a Erp:%e?,tﬁq:ggbégm éo
caso da divulgagdo anterior de uma familla homogénea.de meios
para uma aplicagio determinada. Nessa hipétese, a selegfio con-

(88) C. Chavanne, Albert; Burst, Jean-Jacquss, n. 21, pp. 80-81. O primeiro caso,
relativo & obteng8o da vitamina B12, compreénde uma decislo da Corle de Paris, de

20.6.69, conforme Ann. Prop, jnd. 1671-88, 0 segundo euempio ® 80 renomado
caso do catalisador Zlegler, para a dee ;.go%dtl’lm.

de 10.4.77; Dossiers Brevels, 1977-)i-n. 2.
(89) C1. Chavanne, Albert; Burst, Jean-Jacques, in *Droit de'la...*, n. 21, pp. 63-65.
(80) C1. Chavanne, Albert; Bursi, Jean-Jacques.'in “Droit de Ia-...", . 5, pp. 92-04.
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siste.em. invgsllqar se.um.dos - meios, com

' preendido, na familia,; co-
nhesido.de perae; porém nao-citado na. divu 0, procu
wnado-h-uelhor. E@emlﬂmo grupo éo n{:'lg g::ﬁv'erl:o m:m

]\'- S s i "\.-';'q

?F%PL"ICAVAO NC:VA-ﬂE -HE?OS CONHEG!DOS
ket n B SR R D R CA TR b R (LR N G o
781 Y ialavrls MBTOSEVE' Bl BT etendids Hia ik ébndbﬂu:ﬁb
i&a;s ampla: tudo o que é t;:s;eﬂvel de utilizagh¢'industrial, como
&ina als ~— 0.
o embmmdamnmm e 08 processos, 98 rofas. ma':;l-

<0 e dé‘é’.ﬂmﬂéEurop&! Qoﬁliner'!al consagra queiapli-

et
présentari, ada mudar, para obter

réSultid daliéls que os melds produziam até entao;

_— Re_ssalta—se que a invengao, nessa hipbtese, consiste 1id réia-

%&‘ﬁ 0 er’ié‘d‘t‘:'fékuﬂaﬁb extrai-se do meio ¢onhécido’ um re-

s ﬂﬁ"d'o hbm"ie‘qﬁ&r Irﬂ;ﬁlﬁ&o\b%r‘a’ 3 meéin‘b;’chractmﬁhhdo apli-
"'i&& n . i “;' o

ik !' { "m! 7
-ﬁ ?3 qg yfﬂg proféssor ‘Mathély, qué brecdﬁiza hptgrids
dores da aplicaglo nava — I’J“e‘id ;:
% 9, ¢l;l% F 1 o—“"e’ ‘professores Bi.’a ) b

‘,, 2 aplicaca aeompomlréaelemen s.ﬁp{lca-
p‘, ido. ohlencao de um produto ou 'de um re-

fﬂﬂﬂ# l_, ngvi _‘ de apncagaotul L N
("- ﬂuanto*ao primeiro ponto relativamente ao conoello do mes-
trecMathély, 2 importante: partir d&;um meio conhecido, n30 sendo
necessdrioya ter sido empregado, devendo ser utilizado tal qual se

afigura, Mpblase*em .queinan se lalaria em meio tonhecido, mas
em-nove ‘meio®; : oo e Jra I

- O r‘eﬂbmﬁdbs r&feéh&fbs Burste Chavanne‘h&rbséentam que
imeio conhecidy &6 queé foi' dValdado; enfatizando ¢ Que nessa hip6-

feﬁeb”'d'h c&&s’it"'f" ‘ i
aa'rh"bd ek o3 sa ﬁifl’fiﬁdbfél qual, semﬁue“sejaﬂrorhovi

3 '3

(92)0b. cit., n. 1, p, 47. Pouiltet exemplil'lmmo parafuso de Arquimedés para fazer
_o gh enqmntd'qdb'lnm o medirio dispositivo era aperm empregado como

Sl Mithery, Poul, 1o "L Dron Eribiata’.*, n. 5, p. 95.
(93) Ct. Chavanne, Albert; BunlJnn-chquu, in*Droitdela ..., n. 21, p. 66,
(94) Cf: Mathély, Pay},.in"Le Droit Francais ..., n. 5, p. 96.
(95) €1. Chavanne, Albert: Burst Jean-Jacques, in *Droit.de la ...°, n. 21, p. 66.

1

E
b
.y
'
5
™.
kN
x
-
=
J 3
=k
v
3
5

CONTRAFACAO DE PATENTES R

. A modificagsic estrutural do meid 1106 necassiria; como jul-
gou o Tribunal Clvil:8b Sena, no caso ‘da eplitagao da substancia
DDT como agrotoxico quando se conhséla -apenasfsua utlllzac;ao
para a fabricag@0 de:corantes®™). .c )

No ssﬁhﬂﬂo ponto, aplicagao non’"A?athgf 'parie iid i:onceito
de que aplicar G Mefo é aciona-id, “colocilio e'm o tendo em
vista a: obtnnt;no-de determinado resultado"?*a- 155 c;a

@cutar una aplicagso nova deuim' ineid bo'h'hd 6'nA0 coh-
- y 6m msgar oggb,eto no qual se‘aplica; mas fazé-lo atuar
con o fito"dé légrar resultados que ri o‘lbnhhrn sido prdturados. Em

outras palavras, a aplicagao nova's, ‘gssencialmehte’ Utilizar um meio

conhecido, sem modifica-lo, fazendo ¢ofn ‘qlie ‘produZd tim reésulta-
do diferente daquele que alcangava.anteriormente, | caracterizando-
se, conseqlentemente a aplicagdo-nova wl#dlfetenqa de resultado
obtido. Apoiando sua opinido, cita jurlspmdenmadacon&Suprema
Francesa que reconheceu a aplicag3o nova a parlir,da constatac;éo da
diferenca de resultado®™; . -, O L AR ROy
Neste porito é nécessario caracterizar a novidado da aphcag:ao

Consistindo na frhplementad@io:do meid cohhecidv, tendo em vista
a geragao de um resultado adinda ndo produzidd por.tal meio, a no-
vidade da-aplicagdo réside na diferenga doresultado:obtido. Nao se
exige que o resultado seja novo.em si proprio, ‘mas:que:nac tenha
sida logrado pela implementaciio do meio em_tela.

.+ Aaplicagfio nova é umainvengio que concemeéfunﬂodo meio.
Sendo a funcgfio j& conhecida, a-aplicagdo-do meio ndo sera nova.
Tal tese tem prosperado, apoiada em vasta jdrisprudéncia, nomea-
damente francesa, como no caso da oxantina:-e-da geléia:real de
abelhas,: julgados e considerades aplicagio.nova de um meio:co-
nhecido pela-Corte de Cassacdo:da;Franga, e ratificados: pela-Corle
de Paris, que -entendeu ser um antibiético, conhecido eomo medica-
mento, adicionado:a.ragdo animal-para estimular o crescimento;.uma
aplicagao nova, tendo presente que nao  procurava eliminar uma en-
fermidade, mas @stimular o crescimdmlo"‘1

O resultado pode ser conhecido entretanto 0 que importa e
pao ler sido oblido através da implemenlﬁt;ao do mejo tonsiderado.
Para_efetyar ésta analise, & necessario. abordafa difereng:a de
resultado obtido pelo meio.

(DBD)‘Ob cit., n. 21, p. 66. No mesmo sentido, J. Schmicl i By invenﬂbn Ptotégéo 1972,
p. 94,

(87) CI. Mathély, Psul, in "Le Droit Frangais ..."; n..5; p 9?

(98) Ob. cit., n. 5, p. 97. e

(99) Ct. Chavanne, Albert; Burst, Jean-Jacques, in *Droit da la.." h. 21, p. 67.
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Q.prof.-Mathély, aprafundando o tema.: ‘ :
H.mathély, apr » Sublinha que a hogao
d? Tsyha@q@dugtﬂal.mmpreende tanto o gfeild'léct?i'gd;prirhggo
pfo,_ uzido diretae imediatamente pela atuag¢lio. do'melo camo seus
e ellltzas secundarios relativos a série de vantagens perseguidas pela
;gg.‘;mwp!ﬂmmwwwm.a..‘. ¢80, do. meio consis-
13 na.agdg.de eniendrar q efeito técnico primano, .-

A maior parte das decisdes: judicials francesas j:réééin.d'e:da

exigéngia de que.p meio seja diferenta.na sua;funcao, d
%@k&iﬁawgde da-aplicacao desde.que o '%éio"qunﬁmll’mrﬁ

vantagens diferentes. mesme sem,modificagio do, efeiso, t&cnico prie
mﬁnokl{l-!mmnaahﬁﬂm . !.l'.-ﬁ“‘fg}@-lﬁﬁwﬁ%% -évé.e"ﬁigf?p\ ?1%508
buscou.e.aguele cuja oblencao nao fokjamals constata 'm.?? )

- -+ Questad complexa telativa sobretudo-a drea farmacutica é a
chamada ségunda-dplicagéo farmacéutice, enfrentada-pelo prof. de
Haas; Que-sustenta nao’ppssbir o requisito.de novidade'a invengao
de um:mediamiento’j&:conhetido para dada -aplicacdo terapéutica,
relativamente 4 nova aplicagao terapautica absolutamehte” désco-
nhecida,. na; megida em que.esse resultado seria-inevitavelmente
esperado-e:que teria mais;que provavelmente sido alcangado e até
beneficiado alguns pacientes que tivessem ingerido o medicamen-
to; tendo em:vista suas canhecidas propriedades concernentemente
a sua primeita-indicagao ou aplicagaol", 3

O professor, dessa forma, exemplifica com o acido acetiisalici-
licol'®™, Se ficasse provado que o tratamento da inflamagao, por meio
da administragfio diaria de'comprimidos desse principio ativo, a ra-
zao de 50 mg, de 2 a 6 vezes/dia, fosse igualmente benéfico para as
neoplasias, ndo constituiria inveng&io nova, vez que, dentre todos os
enqurm_:s tratados durante décadas por meio desse. medicamento,
para-mitigar: patologias inflamatérias, houve alguns, portadores de
carcinomas; que se beneficiaram, ainda que sem saber das proprie-
dades terap8uticas dessa substancia com relagao a‘esta patologia.

Seglindo mestre e Haas, tal invengao naa poderia ser paten-
teavel, posto faltar-lhe o requisito da novidade",

. .Nem toda nova aplicagao é patenteavel. Quando um meio co-
nhecido. é ‘aplicado de maneira nova, mas buscando os mesmos
resultados relativos as aplicagdes anteriores, ndo ha falar em in-

(100) CI. Mathély, Paul, in “Le Droit Frangais ...", n. 5, p. 100.

(101) Ob. cit., n. §, pp. 100-102.

(102) CI. de Heas, Michel, in"Brevet et Médicament ...", n. 36, pp. 216-235.
(103) Ob. cit., n. 36, pp. 227-228.

(104) Ob. cit.; n. 36, p.-227. -
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veng3o patentesvel porque.a novidade da aplicag3o. reside no fato
de que o glgwnhecido procura. nessa aplicagio nova.um resuitado
diferente daquele que perseguia.antefiormente, sendo imglevante a
implementaco do meio de alguma maneira nova. Nao procurando
rasultado diferente, nao sq tam aplics a0.nova, apenas emprego novo
de’mejos conhecidos ou Uliliza¢8a nova ndo patenteavel..
.. E possivel que 0 meig conhegid, .na aplicagao nova que lhe &
dada, combine com o.objejo:ac qual é aplicado, Em tal ;.;_itu_,qTEO.
respeitadas as condicdes legais, pode ocorrer combinagdo patentea-
vel, descaracterizando 0 simples emprego novo, desde que a coo-
petacao que o meio exercita Ha combinagio produza resultado nao
buscado anteriormente; *- g sl ® R B g " > o
' Por outro lado, se @ combinagao era conhecida e se 0 meio se
limitava a produzir na tombinagao os résultados perseguidos anterior-
mente, permanecehdo inalterada a combinagao, a utiliza%ag'do meio
configura-se meyo emprego, novo. destituido de. patenteabilidade.
Acsim ddeidil a Corte de Paris nos seguintes tasos!!®;. .
« subsfifiiicao de tubos Nluorescentes por tubos luminescentes
para obter um resultado ja conhecido e logrado por eles;
» aplicaglio A fabricag3o de para-brisas de automéyeis de vi-
dros. temperados conhecidos por suas propriedades, uma .
eZ que tais vidros ndo produzem outros resultados além
. dos conhecidos; . . e, b § GEE,
» adigao.de uréiaa um produto depilatério, na medida em que
a uréia nesta aplicagao exerce a mesma fungao, de idgntica
maneira, produzindo o mesmo resultado, .relativamente as
aplicagdes anteriores;
« utilizagAo nas escadas rolantes de dispositivo de aciona-
" mento. compreendendo célula fotoelétrica, na medida em
que este dispositivo j4'era empregado no acionamento in-
termitente de motores; - g

* aplicagdo ao sistema de amortecedores para trens de ater-
rissagém de aeronaves de dispositivo jA empregado para os
garfos das bicicletas, visto qué‘o resultado obtido, a manu-
tengéo da roda no seu plarnio-de giro, era 0 mesmo.

Gama Cerqueira define a hova aplicagao de meios conhecidos
como o emprego de agentes, 6rglios e processos conhecidos para
obter um produto op resuitado diferente daquele para cuja obtengao
tais melos s3o0 comumente empregados!'™®, '

{105) C1. Mathély, Paul, in “"Le Droil Frangais ...", n. 5, p. 104,
{108) C1. Corqueim, dlodo de Gama, in“Tralado da...", n. 14, p. 301,
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... O privilégid:concedido para‘a invengao de nova aplicacio de
mieios: liﬁéclg‘g's ‘no‘alcanca ném os meios émbi'e'gédm.c:m si,
fein 6% feditts 08 0btidos, limitahdo-se ao modo dé aplicar aqueles
hugﬁﬂdiidﬁ'nga entre o emprego novo e & nova aplicaclo con-
elste g gt (i prifeiro caso, a aplicagao’mlida apenas de'objeio
ou g!e matéria, nao diferindo quanto aos seus resuitados ou efeitos
&a’sbqﬂ&hﬁ‘)&s anterlores, ao passo que, n6 Segundo, a aplicagao
Catacteriza-se pela obtenclio de resultado diférentet'on, -

-+ .+, Nesle tema ha que considerar a hipttese '&e mudanga de ma-
jét_ia.qye compde dado produto: Sendo a matéria nova utilizada em
- decorréncia de suas propriedades, desconhecidas até entlio, a apli-
cacéo pode ser patenteavel. Ao contrério, se a utilizagho da matéria
nova.produz, apenas resultados degdrrentes de qualidades conhe-
cidas.da matéfia, ndo.h4 falar em aplicaglio patenteavel.

.. AEOHibitidCas  nova' de ‘melos conhetidos 6 definida como a
associaGin.d¢-meios.que nunca haviam sido, reunidos da mesma
! .50 p.oblétivo de.fazé-los produzir um resultado de con-
ade de ‘aplicagio nova, cansfituindo-se, sobre-
uma jnvencdo de produto ou de processo. Nio se exige
b8 EoMbinadés sejam novos, podendo, freqdentemente,
divitfudiidade, sua estrutura, no toda conformado.
, devem ¢ frér para um resuitado comum, cooperando,
colaborando ou articulando-se para tal, néo sendo necessario que
08'mefdE fea rh:efitre si; nem que os meios combinados modifi-
ﬂéjtﬁ-g're:' i Syi Mﬁ@bﬁ'é impréscindivel, e suficiente, que se pro-
‘duza tim 'fedultido deomrdnte do conjunto.
. _.befine-qp a combinacfio, segundo duas condigtes: os meios,
fgiqlipegﬂg Sepatados, devem agora ser associados ou agencia-
dos. .£s5es mejos, da forma,como. estao associados, cooperam e
‘t_rabalh_ﬂm procurando um resultado comum. A combinagao consis-
te nessa reunido inédita de meios.
26 0 Bp&ﬁiﬂf&&.ﬂﬂiﬂma.mva reunido de meios suscetiveis de serem
combinados.:qualquer que seja a forma e a natureza: objetos mate-
riais ou -maneira de:opera-los: N8o hé necessidade de que sejam
novos:, a combingcao pode compreender elementos conhecidos.

v+ 1 Cdractériza-se-pela sua composigao, quando formada por ele-
mentos' ndo reunidos;: ou pela-sua estrutura, quando se refere a
elementos ja agenciados, mas que passam agora a sé-lo diferente-
mente.

{107) Ob. cit., n. 14, pp. 301-302.
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A combinagiio de meios pode compreender slementos distin-
tos ou idénticos. A simples multiplicago de meios, quando conduz
4 mera multiplicago de resultado, nao impiica combinagéo. Porén?.
pode-se falar em combinagéao, tratando-se da reuniao.de orgéos si-
milares e complementares que produzam um resultado industrial con-
junto.

Nao basta que os meios sejam montados cu associados. E
mister que concorram e contribuari para a obtengéo de um resulta-
do comum. E essa cooperagao que caracteriza a existéncia juridica
da combinagao, Assim, os melos associados sao considerados com-
binados se coopgram, visando um resultado comum.

Identifica-se a cooperagio quando todos os meios na forma
em que se aprésentam na combinagio sdo necessarios a obtengao
do, resuitado comum, sendo suficiente a supressao ou -a-modifica-
¢a3o 'de um dos moios para que o mesmo resultada deixe de ser
alcangado. . * - 5 .. . o Q

' Aobtenga6 de urh'resultado’comum nao significa que os meios
combinados sejam modificados ém suas fungdes. Nao se exige que
cada elemento da combinagao deixe de exercer sua prépria fung3o.
A combinagao ndo obriga a que 03 meios associados produzam re-
sultados diferentes. Pressupde-se, apartir. de meios conhecidos na
sva forma e na sua fungiio, que cooperem de maneira nova, ou
seja, persigam um resultado de conjunto. O resultado comum nao
deve ser constituido pela simples adicao de resultados particulares
da cada meio. Deve consistir em resultado préprio a combinagao,
em um resultado diferente dos produzidos em relagio a cada um
dos meios e procedendo de sua coGperagaot!on,

Por outro lado, se os meios agrupados forem apenas associa-
dos sem exercitar eptre si cooperagao alguma que busque urn re-
sultado comum, na6 ha combinagao, mas sim justaposigao.

N3o se realizando cooperagio, ndo sendo obtido rasultado
comum, os meios reunidos serao considerados apenas justapostos,
nao sendo, juridic_aqunle, consjderados meios combinados. )

Conﬁgura-se':juslaposigad na medida em que os meios agru-
padps permanecem independentes nas fungdes que exercitam, nao
conjugando seus esforgos para produzir um resultado global comum,

executando cada um sua prdpria miss3o, de forma distinta, prépria
e separada.

(108) C1. Mathéty, Paul, in*Le Droit Frangais .., n. 5, pp. 110-111.
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