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A equivaléncia, na lei de patentes, ndo é prisioneira de uma férmula,
e nao € um absoluto para ser considerado no vacuo. Nao requer uma
identidade completa para todos os fins e em todos os aspectos. Na
determinacgao de equivalentes, coisas iguais as mesmas coisas podem
nao ser iguais entre si e, pela mesma razao, coisas que para a maioria
dos propésitos sao diferentes as vezes podem ser equivalentes. Deve
ser considerada a finalidade para a qual um ingrediente é usado em
uma patente, as qualidades que possui quando combinado com outros
ingredientes e a funcdo que se destina a realizar .

' Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605 (1950).



RESUMO

O presente trabalho refere-se a propriedade industrial e aborda a aplicacao da
doutrina da equivaléncia na afericdo da contrafacdo de patentes. Em um primeiro
momento foi realizada uma pesquisa bibliogréafica, tanto na doutrina nacional como no
direito comparado, sobre os requisitos, critérios e testes aplicaveis, bem como os
limites a esta aplicacao, seguida de uma pesquisa de jurisprudéncia no Tribunal de
Justica do Rio Grande do Sul, que teve como objetivo determinar como a equivaléncia
esta sendo aplicada no judiciario. Constata-se uma falta de uniformidade nas decisdes
e auséncia de critérios bem definidos para aferir a equivaléncia entre os elementos
reivindicados na patente e os elementos incriminados. Comparando os resultados
destas duas pesquisas sao confrontados os critérios doutrinarios levantados e os que
sao efetivamente utilizados na pratica para, ao final, sugerir um guia de boas praticas,
qgue se espera contribua para a melhoria da aplicacdo da doutrina da equivaléncia em
casos judiciais.

Palavras-chave: Propriedade industrial. Patentes. Contrafagdo. Equivaléncia.



ABSTRACT

The present work refers to industrial property and addresses the application of
the doctrine of equivalence in the determination of patent infringement. At first, a
bibliographical research was done, both in national doctrine and in comparative law,
on the applicable requirements, criteria and tests, as well as the limits to this
application, followed by a research of jurisprudence in the Court of Justice of Rio
Grande do Sul, which aimed to determine how equivalence is being applied in the
judiciary. The result found was a lack of uniformity in the decisions as well a lack of
well-defined criteria to determining the equivalence between the elements claimed in
the patent and the counterfeit elements. Comparing the results of these two
researches, the doctrinal criteria raised and those that are effectively used in the
practice are confronted, in order to suggest a guide to good practices, which is
expected to contribute to the improvement of the application of the doctrine of

equivalence in judicial cases.

Key-words: Industrial Property. Patent. Infringement. Doctrine of Equivalence
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1 INTRODUCAO

Uma patente é um titulo concedido pelo Estado que propicia a seu titular a
exclusividade temporaria de exploracdo de uma determinada tecnologia. A
contrafacao é a reproducao nao autorizada da matéria protegida pela patente, sendo
um ilicito que pode ter repercussodes tanto na esfera civel como penal. Na esfera civel,
a contrafacdo de uma patente sera objeto de uma agao indenizatéria por perdas e
danos com tutela inibitéria para cessacao do ilicito, enquanto na esfera penal sera
objeto de uma acéao por crime contra patente. A prova pericial € de suma importancia
em ambas, pois para aferir a ocorréncia de contrafacdo, o juiz necessita de um
profissional com conhecimento técnico na area da patente, que possa compreender a
tecnologia envolvida e compara-la funcionalmente com a suposta contrafagdo. A
dificuldade reside na determinacéo da reproducédo dos meios protegidos pela patente
ser uma questdo de fato, que necessita da expertise do perito, enquanto a
determinacao do escopo e alcance da patente € uma questao de direito, que envolve
uma série de conhecimentos sobre propriedade intelectual. Poderiamos afirmar que
uma andlise interdisciplinar é inerente ao sistema de patentes, ja que estamos
tratando de uma construcao juridica destinada a proteger uma criacao tecnoldgica.
Em outros termos, ndo basta ao perito o conhecimento profissional comum de sua
area de atuacdo. Para determinar se o objeto incriminado reproduz a matéria
protegida pela patente ele deve também compreender qual é a matéria efetivamente
protegida, o que somente é possivel por uma analise juridica. Em conclusao, o perito
deve conhecer uma série de regras basicas, ndo relacionadas a sua area de
conhecimento, que sdo indispensaveis para realizar uma pericia em um caso de
contrafacao de patentes.

Inicialmente, o perito deve saber que uma carta patente € composta por
relatério descritivo, desenhos e reivindicacdes?, porém, os limites da protecdo de
qualquer patente sao determinados pelas reivindicagcdes®.. Em uma anadlise de
contrafagao, o relatério descritivo e desenhos tém a Unica e exclusiva finalidade de
fornecer subsidios para compreender e interpretar as reivindicacdes, mas sao apenas

estas que devem ser comparadas com o objeto incriminado para determinar se a

2 BRASIL. Lei n29279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigacdes relativos a propriedade
industrial. Disponivel em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/I9279.htm>. Acesso em:13 mai.
2018.art.39.

3 Loc.cit.art.41
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exclusividade da patente estd sendo violada. Dependendo do modo como estédo
redigidas e estruturadas as reivindicagoes, a protecdo da patente sera maior ou
menor. Nada em um quadro reivindicatério é aleatério, tudo foi cuidadosamente
concebido para obter uma determinada protecao juridica, normalmente tendo sido
resultado de varios embates entre o examinador de patentes e o depositante do
pedido, até que um escopo considerado adequado fosse atingido e a patente fosse
concedida. Em um momento posterior a concessao da patente, diante de uma suposta
contrafacdo, ndo se pode esperar nada menos do que toda a analise ser realizada em
funcéo das reivindicagdes, como determinado por lei, levando em consideragao o que
foi reivindicado e como foi reivindicado.

Além disso, a contrafacao pode ser literal, quando os elementos incriminados
sao reproduzidos tal como definidos nas reivindicacdes, ou pode ser por equivaléncia,
quando os elementos reivindicados sao substituidos por outros equivalentest. A
doutrina da equivaléncia reconhece uma forma de infracdo né&o literal e visa estender
0 escopo das reivindicagdes para alcancar alteracdes ndo substanciais. Deste modo,
tendo como ponto de partida as reivindicacbes, o intérprete deve comparar os
elementos protegidos com os elementos incriminados e verificar se sdo equivalentes.
Para aferir se um elemento é equivalente, o intérprete tem que saber quais perguntas
sobre o elemento incriminado fazer, isto é, deve conhecer os testes de equivaléncia
existentes e como aplica-los. Além disso, ele deve conhecer os limites a aplicacao da
doutrina da equivaléncia, a fim de ndo estender os direitos do titular da patente
indevidamente e equacionar corretamente o interesse privado e o interesse publico.
A protecado ndo pode ser nem tdo pequena que torne a patente inécua e inutil para
seu titular, o que desestimularia o desenvolvimento econdmico, e nem tao extensa
que subtraia indevidamente da sociedade algo que deveria estar em dominio publico.

Na pratica, dificilmente & submetida a apreciacdo do Judiciario uma contrafacao
literal. O produto ou processo incriminado sempre apresenta diferencas, maiores ou
menores, em relacdo ao objeto protegido pela patente, ou porque se trata de uma
diferente concretizacdo da mesma solucédo para o problemas, ou porque se trata de

4 BRASIL. Lei n2 9279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigagdes relativos a propriedade
industrial. Disponivel em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/I9279.htm>. Acesso em:13 mai.
2018.art.186.

5 No que se refere ao desenvolvimento independente da mesma solugéo, é importante destacar que a
contrafacao prescinde de elemento subjetivo, ou seja, uma contrafagdo nao intencional continua sendo
contrafacao.
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uma tentativa deliberada de mascarar a copia. O copiador geralmente faz
modificacdes apenas estéticas que nao alteram a funcionalidade ou substituicdes que
sabe ser adequadas para chegar ao mesmo resultado para burlar a patente. Em outras
palavras, a regra € a infragdo por equivaléncia, do que se depreende a importancia da
correta aplicacao da doutrina da equivaléncia.

No dia a dia do Judiciario se constata uma grande falta de uniformidade na
afericao de contrafacao de patentes. Sentencas baseadas na mesma carta patente e
tendo por objeto produtos praticamente idénticos acabam por ser completamente
diferentes, o que gera uma grande inseguranca juridica. Supbe-se que o0 motivo seja
a falta de conhecimento de propriedade industrial pelos peritos e juizes, bem como a
falta de critérios bem definidos para determinar a equivaléncia. Em particular, o juiz,
que é o destinatario da prova e tem uma extensa formacéao juridica, que em tese
deveria Ihe permitir determinar o escopo e alcance de uma patente, acata cegamente
as conclusdes do perito, sem verificar se a pericia foi norteada pelos critérios juridicos
corretos. Parte-se do principio de que o perito € um profissional qualificado em sua
area e esquece-se que este tipo de pericia envolve uma série de consideracdes de
ordem juridica além das tecnoldgicas. A questao ndo é se o perito sabe comparar
tecnicamente o objeto protegido e o objeto incriminado, obviamente que sabe. A
qguestdo € se o perito sabe como utilizar seu conhecimento profissional para aferir a
contrafacao de uma patente, ou seja, se sabe quais 0s elementos que sao relevantes
do modo como a patente foi reivindicada e se tem critérios juridicos objetivos para
determinar quais elementos seriam considerados equivalentes. Nao basta que o perito
tenha a capacidade para entender tecnicamente o objeto protegido e o objeto
incriminado, ele deve saber 0 que comparar e como comparar.

Nao se pode nunca esquecer que a finalidade constitucional da propriedade
industrial € promover o desenvolvimento econémicoé e, nesse sentido, as patentes
sao concedidas para incentivar inovacgao tecnolégica, através do estimulo a atividades
de pesquisa e desenvolvimento, que provavelmente ndo ocorreriam sem uma forma
de apropriacao sobre o bem intelectual criado. O objeto de estudo escolhido para este
trabalho encontra justificacdo justamente na importancia do sistema de patentes para

& BRASIL. Constituicdo (1988). Constituiciao da Republica Federativa do Brasil de 1988.
Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso
em: 13 mai. 2018.art.52, XXIX.
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promover a inovacao tecnolégica e pela relacao direta desta com o desenvolvimento
econdmico de um pais. Esta dinamica é analisada no capitulo 2.

O objetivo geral deste trabalho é ao final criar um guia de boas praticas dirigido
para operadores do direito, que possa efetivamente ser aplicado em casos judiciais
de contrafacao de patentes, propiciar critérios claros e bem definidos para afericdo da
contrafacdo e mitigar a falta de seguranca juridica. Para atingir este objetivo é
inicialmente feita uma ampla pesquisa bibliografica, tanto na doutrina nacional como
estrangeira, para expor a logica da interpretacdo das reivindicacoes e da afericao da
contrafagéo literal e por equivaléncia, bem como sistematizar os critérios de aferigéo
de equivaléncia e dos limites de aplicacdo da mesma. Importante destacar que poucos
trabalhos sobre equivaléncia foram escritos na doutrina nacional e menos ainda foram
escritos sobre interpretacao de reivindicacdes, o que é pré-requisito necessario para
aferir a contrafacao, tanto literal como por equivaléncia. Outro problema é que estes
temas sao tratados de forma estanque, dissociados um do outro, isto €, ou se fala de
reivindicacbes ou se fala de contrafacdo, sem mostrar a intima relagdo que
apresentam. Entdo, em um primeiro momento, procurou-se tratar com profundidade
todos os temas que sao pré-requisitos necessarios para a afericdo da contrafacéo de
patentes.

Para interpretar um quadro reivindicatério é necessario saber a diferenca do
alcance da protecao conferida por uma patente de invengdo e de uma patente de
modelo de utilidade; respeitar a regra da indivisibilidade das reivindicacdes; conhecer
as estruturas dos tipos de reivindicacdes aceitas no Brasil; diferenciar o objeto da
protecdo de reivindicacbes independentes e de reivindicacbes dependentes; bem
como entender as relacdes de dependéncia entre as reivindicagdes e como afetam a
protecao conferida. Todos estes conceitos sdo apresentados e explicados no capitulo
3.

O capitulo 4 apresenta e analisa a doutrina da equivaléncia e explica os critérios
e limites a sua aplicacao, através da analise de quatro casos paradigmaticos da
Justica americana e um da Unido Europeia. Por fim, no final do capitulo, é analisada
a doutrina da equivaléncia no Brasil e apresentado o entendimento dos autores
nacionais sobre a matéria.

No capitulo 5 é apresentada uma pesquisa de jurisprudéncia realizada no
Tribunal da Justica do Rio Grande do Sul, compreendendo o periodo de 2010 a 2018.

Os acordaos relevantes foram analisados qualitativamente para determinar, em
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primeiro lugar, como estdo sendo interpretadas e utilizadas as reivindicagées em um
caso de contrafacdo de patente, questao de fundamental importancia para a correta
aplicacao da lei. A segunda pergunta que se tentou responder € se a doutrina da
equivaléncia esta sendo aplicada ou ndo em casos de contrafacdo de patente. Na
sequéncia, foram comparados os critérios e testes doutrinarios levantados na
pesquisa bibliografica com a prética judicial, para determinar se ha algum teste ou
critério utilizado para aferir a equivaléncia e, em caso, afirmativo, como estao sendo
aplicados. Também se procurou analisar se foram alegados como matéria de defesa
quaisquer dos limites tradicionais a aplicacao da doutrina da equivaléncia. Se tais
alegacdes ocorreram, se tratou de analisar como foram tratadas pelo judiciario. Por
fim, fez-se um diagnéstico de como esta a qualidade das decisdbes de casos de
contrafacao de patente no TJRS.

No capitulo 6, tendo como fundamento a base tedrica levantada e a pratica
judicial constatada, procura-se sugerir procedimentos melhorados que possam ser
adotados em casos de contrafacdo de patentes, para assegurar maior uniformidade
das decisdes e garantir a seguranca juridica.
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2 INOVAGAO, DESENVOLVIMENTO E PROPRIEDADE INTELECTUAL

Inicialmente, para evidenciar a relevancia do presente trabalho, é necessério
fazer uma breve andlise da relacdo entre inovacao tecnoldgica, desenvolvimento

econdmico e propriedade intelectual.
2.1 INOVACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Atualmente ndo existe muita controvérsia sobre a inovagao tecnoldgica ser um
dos principais fatores do crescimento econémico. Joseph Schumpeter foi um dos
primeiros economistas a estudar o papel da tecnologia na sociedade e a eleger a
inovagcao o motor do desenvolvimento econdmico’. Segundo Schumpeter: “O impulso
fundamental que coloca e mantém o motor do capitalismo em movimento vem de
novos bens de consumo, novos métodos de producédo ou transporte, novos mercados,
novas formas de organizacéo industrial criadas pela empresa capitalista” (traducao
nossa)é. Este processo de constante renovagédo, em que € incessantemente criado o
novo e destruido o antigo, foi denominado pelo autor de destruicdo criadora e
considerado um fato essencial sobre o capitalismo®.

Autores posteriores realizaram estudos que corroboram o papel decisivo da
inovacdo no desenvolvimento econdémico. Partindo da premissa que € possivel
aumentar os resultados da economia de dois modos, ou aumentando a quantidade
nos fatores de producéo, ou rearranjando estes mesmo fatores de modos inovadores,
mediram a quantidade de capital e trabalho aplicados em determinado periodo de
tempo e o correspondente crescimento da economia, chegando ao resultado de que
mais de 80% deste crescimento ndo poderia ser explicado pelos fatores de producaor®.
A conclusdo a que chegaram é que este residuo néo explicado é devido a inovacgao

7 COSTA, Achyles Barcelos da. O desenvolvimento econémico na visao de Joseph Schumpeter.
Cadernos IHU Idéias. Sao Leopoldo. Ano 4. N® 47, 2006. ISSN: 1679-0316. p.1.

8 SCHUMPETER, Joseph Alois. Capitalism, socialism and democracy. New York: Routledge, 2003.
Disponivel em:
<http://cngzu.com/library/Economics/marxian%20economics/Schumpeter,%20Joeseph-
Capitalism,%20Socialism%20and%20Democracy.pdf >. Acesso em: 08 ago. 2017. p.83. “The
fundamental impulse that sets and keeps the capitalist engine in motion comes from the new
consumers’ goods, the new methods of production or transportation, the new markets, the new forms
of industrial organization that capitalist enterprise creates.”

9 SCHUMPETER. loc.cit.

10 ROSENBERG, Nathan. Innovation and economic growth. In Innovation and Growth in Tourism.
Paris: OECD Publishing, 2004. Disponivel em: <http:/dx.doi.org/10.1787/9789264025028-4-en.>.
Acesso em: 02 ago 2017.p.1.




16

tecnoldgica e a dimensao de tal parcela reflete a enorme importancia deste elemento
no desenvolvimento de uma economia .

Estes trabalhos tiram suas conclusdes indiretamente, por exclusdo, sem aferir
diretamente a participagdo da inovagao no crescimento da economia. Teorias mais
recentes desenvolvidas para explicar a relagdo entre inovagdo e crescimento
econdmico utilizam modelos baseados nas propriedades informacionais de uma ideia
€ na sua nao rivalidade, ou seja, na capacidade que a informacao tem de ser acessada
e utilizada simultaneamente por multiplas pessoas, sendo a influéncia da inovagéao no
crescimento um resultado da transferéncia da ideia de um local para outro com pouco
ou nenhum custo econémico para quem a recebe2. Isto significa que a situacao ideal
para maximizar o crescimento econdmico ocorreria quando a inovacao fosse
divulgada da forma mais ampla possivel e a custo zero para os receptores. Se por um
lado isto representaria 0 maior crescimento devido a inovagao, por outro teria efeitos
deletérios no incentivo para investimento na propria criagcdo de inovagéo.
Analisaremos esta dindmica detalhadamente na proxima segéo.

Retornando a Schumpeter, este distinguia mudancas tecnoldgicas continuas
do dia a dia, que estariam inseridas no fluxo e ndo provocariam mudangas econémicas
substanciais, de inovacdes transformadoras, que seriam qualitativamente diferentes
daquelas e levariam ao rompimento do equilibrio, gerando a evolu¢do econémica por
meio de rupturas no estado presente e introducdo de novas maneiras do sistema
funcionar®. Uma classificacdo mais recente, claramente baseada no trabalho de
Schumpeter, divide as inovag¢des em incrementais ou marginais (que seriam aquelas
que ocorrem no dia a dia), radicais (como uma maquina completamente nova) e
revolucdes tecnoldgicas (que seriam aquelas que tém um impacto muito mais amplo
e profundo), porém, ndo menospreza o papel das inovacdes incrementais, afirmando
que o efeito cumulativo destas ao longo do tempo pode ser tdo grande ou maior que
0 das demais'.

" ROSENBERG, Nathan. Innovation and economic growth. In Innovation and Growth in Tourism.
Paris: OECD Publishing, 2004. Disponivel em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264025028-4-en.>.
Acesso em: 02 ago 2017.p.1.

2 SALTER, Amon; ALEXY, Oliver. The nature of innovation. In: The Oxford Handbook of Innovation
Manegement. Oxford Handbooks on Line. 2014. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199694945.013.034.
p.3.

13 COSTA, Achyles Barcelos da. O desenvolvimento economico na visdao de Joseph Schumpeter.
Cadernos IHU Idéias. Sao Leopoldo. Ano 4. N® 47, 2006. ISSN: 1679-0316. p.5.

4 FAGERBERG, Jan. Innovation: A guide to literature. The Oxford Handbook of Innovation
Manegement. Oxford Handbooks on Line. 2009. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199286805.003.0001.
p.5.
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Podemos exemplificar alguns modos como a inovagao afeta a sociedade e a
economia. O Relatério mundial de propriedade intelectual de 2015 - publicado pela
Organizacao Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) — foca nas inovagdes
transformadoras ao longo da historia e procura determinar a sua influéncia nos
padrbes de crescimento econémico. Para tanto, escolheu como objeto de estudo trés
inovacgdes histéricas (avides, antibidticos e semicondutores) e trés inovacdes atuais
(impressao 3D, nanotecnologia e robética). Este relatério aborda os multiplos modos
como a inovacao influenciou e influencia o crescimento econémico, elencando: (a)
aumento de investimentos, ja que as empresas investem baseadas no retorno
econbmico que esperam obter e novas tecnologias tem a potencialidade de aumentar
estes retornos, existe a tendéncia de aumentar os investimentos em tecnologias
inovadoras, como, por exemplo, o aumento substancial nos investimentos na
producédo de capital intelectual na industria de semicondutores ocorrido nos anos
noventa do século XX; (b) aumentando a quantidade, a saude e qualificacdo da mao
de obra, como nos casos dos antibioticos, que aumentaram a expectativa de vida da
populacdo em geral e da massa de trabalho em particular, do transporte em massa,
que reduziu barreiras geograficas no mercado de trabalho e, ainda, de avancos na
tecnologia de educacado, que levaram a uma forgca de trabalho mais educada e
qualificada; (c) aumentando a produtividade das proprias empresas, uma vez que a
tecnologia pode impactar na eficiéncia como os insumos sao tratados e afetar
diretamente a qualidade e quantidade do produto final; (d) transformando estruturas
econbmicas, fazendo com que algumas empresas entrem no mercado e outras saiam,
provocando a reorganizacdo de cadeias produtivas, criando novas atividades
econdmicas e promovendo o desaparecimento das antigas, obrigando a redistribuicao
dos trabalhadores tornados redundantes para os setores em desenvolvimento, enfim,
modificando a propria estrutura de uma economias.

Em suma, a inovacgao tecnolégica exerce um papel de altissima relevancia na
modificagdo de uma sociedade, como ocorreu na passagem de uma sociedade
agraria para uma industrial, desta para uma sociedade de informacdo e assim
sucessivamente. Se a inovagdo é em grande parte responsavel pelo progresso
econbmico e social, é evidente que qualquer Estado que almeje alcancar o

S WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). World Intellectual Property
Report: Breakthrough Inovation and Economic Growth. 2015. Disponivel em: <
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo pub 944 2015.pdf>. Acesso em: 02 ago. 2017.p.8-10.




18

desenvolvimento deve criar um ambiente propicio para a geragdo de inovagédo. O
problema é como alcancgar este resultado e para tanto é fundamental entender porque
as empresas inovam. As empresas inovam para melhorar seu desempenho e
maximizar os lucros, através do aumento da demanda ao criar um novo produto [ou
melhorar um ja existente], criando ou ganhando maiores parcelas de mercado, ou por
criar um novo processo que aumente sua eficiéncia produtiva e lhe confira uma
vantagem sobre os competidores ao permitir 0 aumento da margem sobre 0s custoste.
Como a motivagao é basicamente econdémica, se nao for possivel as empresas se
apropriarem dos resultados e obterem o retorno dos investimentos realizados,

evidentemente o estimulo para inovar diminui.
2.2 INOVACAO E PROPRIEDADE INTELECTUAL

Para o Manual de Oslo, que estabelece diretrizes para a coleta de dados sobre
inovagcdo, apenas se pode considerar inovacdo um produto ou processo novo ou
significantemente melhorado que tenha sido implementado, isto é, um produto que
tenha sido introduzido no mercado e um processo que tenha efetivamente sido
utilizado nas operagdes de empresas'’. Entretanto, toda inovagao é fruto de uma etapa
de pesquisa e desenvolvimento (P&D) que gera um conjunto de conhecimentos e
informacgdes que permite que seja concretizada. Em outras palavras, toda inovagao é
antecedida por uma criagéo intelectual. Para o nosso estudo, o que interessa € esta
criacao intelectual que antecede a inovacao, pois é sobre esta que o Direito vai atuar,
ao conceder direito de propriedade sobre o conhecimento produzido.

Como bem apontado por Mackaay e Rosseau, o objeto da propriedade
intelectual sao estruturas de informacéo intangiveis, independentemente do suportes.
No mesmo sentido, Paulo Eduardo Lilla nos diz que: “Os diretos de propriedade
intelectual existem de forma independente em relacdo ao suporte fisico no qual

160RGANIZAGCAO PARA COOPERAGAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (OECD) Manual de
Oslo: diretrizes para a coleta e interpretacdo de dados sobre a inovacédo.3.Ed.Disponivel
em:<http://www.finep.gov.br/images/apoio-e-financiamento/manualoslo.pdf>.Acesso em:13 mai.2018.
p.36,37.

7 Ibidem.p.56.

8 MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stephane. Analise econdémica do direito. 2.Ed. Sdo Paulo: Atlas,
2015.p.298.
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possam estar incorporados [...]"1°. Assim, temos que diferenciar o objeto fisico que é
a concretizacdo de uma criacao intelectual e a criacdo em si. A titulo de exemplo, se
a criacao é uma nova concepgao em maquina, ndo nos interessa uma unidade
produzida desta maquina, mas sim o conjunto de conhecimentos e informacdes que
permitem construir a maquina.

Seguindo este raciocinio, toda criagao intelectual é basica e essencialmente
informacao e é na natureza informacional que reside a justificacao para a propriedade
intelectual, pois ha na informagao caracteristicas indesejadas, que dificultam a
geracdao de um ambiente propicio para estimular o seu desenvolvimento e que
requerem a intervencgao estatal. O ponto de partida para entender esta dificuldade vem
das ciéncias econémicas. Os economistas classificam os bens em publicos e privados
pela sua natureza e nao pela titularidade, como faz o Direito. Pelo ponto de vista da
economia, informacgéo é por natureza um bem publico, uma vez que € nao rival e ndo
excludente, o que a torna em esséncia inapropriavel2°. A excludéncia esta relacionada
com a capacidade de excluir terceiros do acesso ao bem e é uma caracteristica
essencial para poder cobrar pelo uso, ja a rivalidade significa que o consumo de uma
unidade do bem por alguém impede que outro a consuma simultaneamente?'. Bens
privados sdo excludentes e rivais €, como o proprio nome indica, sdo passiveis de
apropriacao privada, enquanto bens publicos sdo nao excludentes e nao rivais, nao
sendo passiveis de apropriacao privadaz.

A natureza publica da informacao é evidente, pois, uma vez revelada, é
impossivel impedir que seja utilizada e o fato de ser possuida por alguém nao impede
que seja utilizada ao mesmo tempo por outro. Estas caracteristicas intrinsecas a
informacédo impedem que aquele que a exteriorizou exerca controle sobre o uso por
terceiros, o que significa que nao pode obter retorno econdmico por este uso.
Tomemos um exemplo hipotético, no qual assumimos a inexisténcia de alguma forma
de propriedade intelectual, em que o projeto de uma maquina revoluciondria tenha

sido disponibilizado na internet sem a autorizacdo de seu inventor. Se por um lado

9 LILLA, Paulo Eduardo. A protecdo da propriedade intelectual e seus limites: Uma abordagem de
law and economics. In: BRAGA, Rodrigo Bernardes (org.); TIMM, Luciano Benetti. (org.).
Propriedade intelectual. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2011.p.124.

20 |bidem.p.131.

21 ARAUJO JR, Ari Franscisco de; SHIKIDA, Claudio Djissey. Microeconomia. In: TIMM, Luciano
Benetti (org.). Direito e Economia no Brasil. Sdo Paulo: Atlas, 2014.p.70-71.

22 |bidem.p.71.
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esta divulgacdo ampla e sem custos de transacédo® caracteriza a melhor situacao
possivel para que esta invencdo promova o desenvolvimento econémico, ja que
tendera a ser utilizada nas circunstancias de maior eficiéncia econémica2, por outro,
desestimulara o investimento na criacdo de inovagdes futuras. A maquina teve um
custo fixo para ser criada, certamente muito maior do que o custo marginal, que é o
custo para produzir uma unidade adicional do bem. Devido a natureza da informacéo,
sera impossivel ao inventor recuperar as informacoes reveladas, impedir o uso deste
conhecimento ou cobrar pelo uso nao autorizado. Em outras palavras, o inventor tera
que enfrentar a concorréncia de terceiros, que nao incorreram nos custos da criacao
e, por este motivo, podem cobrar um preco préximo do custo marginal®s. Esta
concorréncia oportunista impede o criador de cobrar os precos mais elevados que
necessitaria para obter o retorno do investimento realizado e ser recompensado por
seus esforcos, o que no final acaba por desestimula-lo a realizar investimentos
posteriores em inovacgaoz.

Mesmo que as informagdes ndo sejam reveladas e ndo estejam a principio
disponiveis, frequentemente sera possivel obté-las por outros meios. Uma vez as
informacgdes incorporadas em um objeto fisico, como uma maquina, dispositivo ou
sistema, basta alguém adquirir uma unidade produzida e praticar engenharia reversa,
desmontando e descobrindo como funciona, para obter as informagdes que permitem
reproduzir repetidamente o bem. Nao se quer aqui afirmar que a engenharia reversa
nao envolva esforco e nao tenha custo. Algumas vezes podemos estar tratando de
uma solucao técnica de altissima complexidade, cuja reproducao seja muito dificil e
custosa para a maioria dos agentes do mercado, o que inviabiliza a cdpia, mas na
maioria dos casos esta nao sera a realidade. De maneira geral, o custo para copiar é

inferior ao custo para criar, o que gera muitos incentivos para a cépia e poucos para

23 Consideram-se custos de transagdo todos os custos necessarios para a efetivacio de transagdes
comerciais, sendo puras ineficiéncias na relagdo comercial entre duas partes, pois sdo valores que
saem do bolso de uma das partes, mas nao entram no bolso da outra. TIMM, Luciano Benetti;
GUARISSE, Joao Francisco Menegol. Anédlise econémica dos contratos. In: BRAGA, Rodrigo
Bernardes (org.); TIMM, Luciano Benetti. (org.). Propriedade intelectual. Belo Horizonte: Arraes
Editores, 2011.p.167,168.

24 LARA, Fabiano Teororo de Rezende. Analise econdmica da propriedade intelectual In: BRAGA,
Rodrigo Bernardes (org.); TIMM, Luciano Benetti. (org.). Propriedade intelectual. Belo Horizonte:
Arraes Editores, 2011.p.361.

25 LILLA, Paulo Eduardo. A protecdo da propriedade intelectual e seus limites: Uma abordagem de
law and economics. In: BRAGA, Rodrigo Bernardes (org.); TIMM, Luciano Benetti. (org.).
Propriedade intelectual. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2011.p.133.

26 |bidem.p.132.
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a criacao?’. Confrontados com o tempo necessario, valor do investimento e dificuldade
para criar algo novo, um comportamento racional que pode ser adotado pelos agentes
€ simplesmente esperar que 0s concorrentes criem uma inovagao para copia-la. Esta
situacdo, em que existem grandes incentivos para a adocdo de comportamentos
oportunistas pelos agentes atuantes no mercado, é conhecida como problema do
“free-rider” (o carona), sendo considerada uma falha de mercado que pode resultar
em uma incapacidade de produzir uma quantidade étima de bens intelectuais Uteis
para a sociedadez:.

Outro ponto que deve ser enfatizado € que inovar € uma atividade de risco per
se. E o mercado que vai definir o valor da informagéo e, obviamente, isto somente
ocorrera apods esta ser criada e comercializada, ou seja, depois de todo o investimento
ter sido realizado®. Este valor dependera de varios fatores, como a aceitacao e
utilidade do produto para os usuarios, existéncia, disponibilidade e precos de produtos
substitutos, grau de concorréncia, etc.3® Em tal cenario, ndo existe qualquer garantia
a priori que o investimento em pesquisa e desenvolvimento, por maior que seja,
revertera em um produto ou processo com potencial econdémico para permitir a
recuperacdo do valor dispendido. Entdo, para que um agente privado invista em
atividades de inovacéao, a perspectiva de retorno econémico deve superar o risco, o
que certamente nao ocorrera se tiver que concorrer livremente com “free-riders” que
se beneficiem de seu esforgo.

Tudo acima exposto nos leva a concluir pela necessidade de alguma forma de
incentivo para que os agentes racionais, em resposta a este estimulo, invistam em
pesquisa e desenvolvimento de criagdes intelectuais que, devido ao potencial para se
traduzir em inovacoes tecnoldgicas efetivamente introduzidas no mercado, possam
proporcionar desenvolvimento econ6mico. Em outros termos, ha uma falha de
mercado a ser corrigida pelo Direito, decorrente da falta de motivacédo inerente a
geragédo de bens informacionais, a fim de que um numero suficiente de criagdes

intelectuais Uteis para a sociedade seja produzido.

27 LILLA, Paulo Eduardo. A protecdo da propriedade intelectual e seus limites: Uma abordagem de
law and economics. In: BRAGA, Rodrigo Bernardes (org.); TIMM, Luciano Benetti. (org.).
Propriedade intelectual. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2011.p.133

28 | ILLA, Paulo Eduardo. Propriedade intelectual e direito de concorréncia: Uma abordagem sob a
perspectiva do Acordo TRIPS. Sao Paulo: Quartier Latin, 2014.p.36.

2% |bidem.p.37.

SO LILLA, op. citp.135.
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Historicamente falando, este problema assume monta apenas quando surgem
técnicas de producao e difusdo em massa, que tornam possivel a disponibilizacao e
comunicacao dos frutos da criatividade a um elevado nimero de pessoas, 0 que
facilita a alguém se aproveitar da criagdo de outros®'. Varias foram as técnicas
colocadas em pratica ao longo do tempo para tentar corrigir esta falha de mercado,
como outorgas, subvengdes, bolsas, patrocinios, pensdes ou rendas para 0S
criadores, loterias, prémios, medalhas, honrarias, incentivos fiscais, monopélios e, por
fim, propriedade intelectual2. Esta ultima forma de incentivo € a dominante nos dias
atuais e € adotada praticamente por todos os ordenamentos juridicos, o que
representa ser universalmente considerada adequada para atender a finalidade de
incentivar o investimento em pesquisa e desenvolvimento de inovacéo.

Em linhas gerais, devido a falta de motivacdo para a criacdo de obras
intelectuais, que sao basicamente informacéo, a solu¢do considerada mais adequada
para resolver o problema, em detrimento de uma série de outras possiveis, foi conferir
ao criador direitos temporarios de exclusividade sobre a obra, tornando artificialmente
o bem publico informacgao rival e excludente e, em ultima analise, em um bem privado
passivel de apropriacdo. Deste modo, permite-se aos autores e inventores
apropriarem-se sobre o valor econémico de suas criacbes para que continuem
criando. Ao fim e ao cabo, o que o Direito faz é conferir direito de propriedade sobre
determinadas informacdes que satisfazem requisitos especificos, requisitos estes
considerados idoneos para alinhar a propriedade conferida com a finalidade maior de
promover o desenvolvimento econémico.

Embora ndo seja mais a unanimidade que um dia foi, a relevancia da
propriedade intelectual para incentivar a inovagcao e promover o desenvolvimento
econbmico é reconhecida pela maior parte da doutrina nacional e estrangeira e
certamente pelo nosso ordenamento juridico. A Constituicdo da Republica Federativa
do Brasil assegura no artigo 5° o direito dos autores sobre as obras literarias, artisticas
e cientificas e, também, privilégio temporario de utilizacdo aos autores de inventos
industriais e protecao das criagbes industriais. Deste modo, a nossa constituicao
acolhe a definicdo ampla de propriedade intelectual expressa pela Convencao da

3T MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stephane. Analise econémica do direito. 2.Ed. Sdo Paulo: Atlas,
2015.p.300.
32 |bidem.p.301.
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Organizacao Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)3 e sua divisdo classica em
direito autoral e propriedade industrial.

O direito autoral protege as obras literarias, artisticas e cientificas expressas
por qualquer meio e fixadas a qualquer suporte®, bem como o0s programas de
computadorss. Ja a propriedade industrial se volta para a protecdo de criacoes
utilitarias de cunho tecnoldgico, protegidas por patentes de invencéo ou de modelo de
utilidade; criacoes estéticas destinadas a servir de tipo para a fabricacao industrial,
protegidas por registro de desenho industrial; signos visualmente perceptiveis
capazes de distinguir produtos e servigos de outros idénticos, semelhantes ou afins,
protegidos por registro de marca; bem como estabelece as regras gerais de repressao
a concorréncia desleal®. Existem ainda dentro do género propriedade intelectual
outras espécies, protecoes sui generis, como a protecao de topografias de circuitos
integrados, via registro®”; a protecdo de variedade de qualquer género ou espécie
vegetal superior, por meio da concessao de certificado de cultivar®; bem como a

protecdo ao conhecimento tradicional associado a biodiversidade®.

33 Para os fins da presente Convencgdo, entende-se por: viii) «Propriedade intelectual», os direitos
relativos: as obras literarias, artisticas e cientificas, as interpretagdes dos artistas intérpretes e as
execugles dos artistas executantes, aos fonogramas e as emissdes de radiodifusdo, As invengbes
em todos os dominios da actividade humana, As descobertas cientificas, Aos desenhos e modelos
industriais, As marcas industriais, comerciais e de servigo, bem como as firmas comerciais e
denominagdes comerciais, A proteccao contra a concorréncia desleal, e todos os outros direitos
inerentes a actividade intelectual nos dominios industrial, cientifico, literario e artistico.
ORGANIZAGCAO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (OMPI). Convencao da Organizacao
Mundial da Propriedade Intelectual. Disponivel em: <
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/WIPO-World-Intellectual-Property-Organization-
Organiza%C3%A7%C3%A30-Mundial-de-Propriedade-Intelectual/convencao-que-institui-a-
organizacao-mundial-da-propriedade-intelectual.html>. Acesso em: 13 mai.2018. art.2%,VIII.

34 BRASIL. Lei n2 9610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislacio sobre
direitos autorais e da outras providéncias. Disponivel
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/I[9610.htm >. Acesso em:13 mai. 2018.art.7°.

35 BRASIL. Lei N2 9.609, de 19 de fevereiro de 1998.Dispde sobre a protegao da propriedade
intelectual de programa de computador, sua comercializagdo no Pais, e da outras providéncias.
Disponivel em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/I9609.htm> Acesso em 13 mai.2018.

36 BRASIL. Lei n? 9279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigagdes relativos a propriedade
industrial. Disponivel em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/I9279.htm>. Acesso em:13 mai.
2018. art. 2°.

S’BRASIL. Lei n? 11.484, de 31 de maio de 2007. Dispde sobre os incentivos as industrias de
equipamentos para TV Digital e de componentes eletronicos semicondutores e sobre a protecéo a
propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados. Disponivel em:<
http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato2007-2010/2007/lei/l11484.htm> Acesso em: 13 mai. 2018.
art.27

38 BRASIL. Lei n2 9.456, de 25 de abril de 1997.Institui a Lei de Protecado de Cultivares e dé outras
providéncias. Disponivel em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/I9456.htm> Acesso em: 13
mai.2018. art.2°

39 BRASIL. Lei n? 13.123, de 20 de maio de 2015. Disponivel em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato2015-2018/2015/lei/113123.htm>.Acesso em: 13 mai.2018.
art.1°.
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3 PROPRIEDADE INDUSTRIAL, PATENTES E LIMITES DA PROTECAO

Dentro de todo o universo da propriedade intelectual, o objeto de nosso estudo
€ a contrafacao de patentes, ou seja, estamos dentro da propriedade industrial, cuja
lei de regéncia é a Lei 9279/96. Uma patente é um titulo concedido pelo Estado a um
inventor, dando-lhe a exclusividade de exploracdo de uma tecnologia*. Neste
contexto, a contrafacdo é a reproduca@o por terceiro com intuito de exploracdo da
matéria protegida, ndo autorizada pelo titular de uma patente valida*, sendo que a
contrafacdo pode ser literal, quando a matéria protegida pela patente é reproduzida
ipsis litteris, ou por equivaléncia*?, quando os elementos protegidos sdo permutados
por outros equivalentes.

A contrafacdo € um problema sério e, se nao for reprimida de forma eficaz,
pode comprometer a capacidade do sistema de patentes para promover o
desenvolvimento econémico. O fato de nao ter incorrido nos custos de criacao permite
ao contrafator comercializar o seu produto com um preco préximo do custo marginal.
Os precos inferiores praticados desviam parte da clientela do titular da patente e
diminuem seus lucros, dificultando que obtenha o retorno do investimento realizado
na criacdo da tecnologia, o que ao final impacta negativamente no incentivo para
atividades de pesquisa e desenvolvimento. A conclusdo € que para incentivar o
investimento em inovacédo nao basta ter uma legislacdo de patentes adequada, os
meios para fazer valer a lei também devem ser eficientes, o que faz com que o Poder
Judiciario desempenhe um papel decisivo para que o sistema de propriedade
industrial cumpra sua finalidade, ao desencorajar a contrafacao, fazer cessar o ilicito
e permitir que o titular da patente recomponha o prejuizo sofrido através de
indenizagdes.

Em uma acdo por contrafacdo de patente, uma questdo fundamental é
determinar se a matéria protegida estda sendo violada e para tanto ha uma

multiplicidade de conceitos basicos que sdo indispensaveis para obter esta resposta.

40 BARBOSA, Denis Borges. Uma introducao a propriedade intelectual. 2.Ed.Rev.e atual Rio de
janeiro: Lumen Juris, 2003.p.335.

41 GARCIA, Balmes Vega. Contrafacdo de Patentes: Violagio de direitos de propriedade industrial
com énfase na area quimico-farmacéutica. Sao Paulo: LTr, 2004.p.59.

42 BRASIL. Lei n? 9279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigagdes relativos a propriedade
industrial. Disponivel em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/I9279.htm>. Acesso em:13 mai.
2018. Art. 186.




25

Entdo, em um primeiro momento, € importante fazer uma sucinta explanagédo do
conceito das patentes existentes, dos requisitos de concessdo e dos limites da

protecdo da cada uma.

3.1 TIPOS DE PATENTES

A nossa legislagdo prevé a patente de invencdo e a patente de modelo de
utilidade* e a importancia de saber diferenciar uma da outra é o fato do escopo e o
alcance da protecao de cada uma ser diferente. O fato essencial a ser assimilado para
uma analise de contrafacao é que o alcance da prote¢do de uma patente de invencgao
€ sobremaneira maior do que o alcance de uma patente de modelo de utilidade.
Coerente com este fato, em uma infracdo por equivaléncia o0 nimero de equivalentes
alcancados por uma invencao € muito maior do que o nimero de equivalentes de um
modelo de utilidade.

Tanto a inven¢do como o modelo de utilidade s&o criacdes utilitarias de carater
técnico, o que diferencia uma da outra é o grau de avango que representam em
relacdo ao estado da técnica*, que é aferido pelo nivel de inventividade necessario
para cria-las. Assim, Denis Borges Barbosa as classifica pela finalidade, afirmando
que se destinam a proteger diferentes niveis de atividade inventiva‘. Dentro desta
l6gica, uma invencao € uma solugéo técnica nova para um problema técnico, o que
lhe confere um status de criagdo industrial maior, que a credencia a receber a maxima
protecdo do ordenamento, tanto na vigéncia como no alcance. JaA o modelo de
utilidade, por sua prépria definicao legal, € uma nova forma ou disposi¢céo aplicada a

43 BRASIL. Lei n? 9279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigagdes relativos a propriedade
industrial. Disponivel em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/I9279.htm>. Acesso em:13 mai.
2018. art.2°.

44 BRASIL. Lei n2 9279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigacdes relativos a propriedade
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um objeto de uso pratico que resulta em melhoria funcional no uso ou na fabricacao*,
sendo considerado uma criacado industrial menor, o que faz com que sua patente
confira uma protecao também menor. A patente de modelo de utilidade foi criada na
Alemanha no século XIX, tendo surgido em resposta a uma exigéncia dos industriais
daquele pais de uma forma de tutelar pequenos avangos na técnica, criagdes que
teriam valor econdmico associado, mas que nao satisfariam os requisitos mais rigidos
para obter uma patente de invencao“.

Assim, enquanto uma patente de invencdo protege uma nova concepcao
associada a uma nova funcionalidade, da qual decorre um novo resultado ou um novo
efeito técnico, a patente de modelo de utilidade protege uma nova forma de um objeto,
obtendo apenas uma maior comodidade ou melhoria de uma funcionalidade ja
existente#. Retornando a terminologia dos seguidores de Schumpeter, poderiamos
dizer que uma patente de invengcdo se destina a proteger inovacbes radicais e
revolugdes tecnoldgicas, enquanto uma patente de modelo de utilidade tem como
objeto inovacdes incrementais.

A distincdo pode ser ilustrada com o seguinte exemplo: suponhamos um barco
propelido a hélice, se for feita uma modificacdo na forma das pas da hélice, fazendo
com que empurrem um volume maior de agua, aumentando o fluxo e a propulsao do
barco, continuamos utilizando uma hélice para mover o barco, apenas a tornamos
mais eficiente (melhoria funcional), logo, esta inovacao incremental sera passivel de
receber uma patente de modelo de utilidade; se por outro lado substituirmos a hélice
por uma bomba de agua de alta poténcia, que lanca um jato de agua para tras para
propelir o barco, estamos nos valendo de um diferente principio funcional (nova
funcionalidade) e utilizando um meio diverso para realizar a mesma funcao, esta
inovacao radical sera passivel de receber uma patente de invencao.

No primeiro caso melhoramos uma solucao ja existente através da mudanca
da forma de um de seus elementos, no segundo adotamos uma solugao diversa para
o problema de mover o barco. Toda vez que estamos diante de uma nova solucéao

para 0 mesmo problema temos uma nova invenc¢ao, como, por exemplo, tubo de raios
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49 SILVEIRA, Newton. Direito de autor no design.2.ed.Sdo Paulo: Saraiva, 2012.pp.67,68.
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catédicos, tela de cristal liquido (LCD), tela de plasma, tela de LED — diferentes
solugdes para a reproducao de imagens; impressora matricial, impressora térmica,
impressora jato de tinta, impressora laser - diferentes solugdes para imprimir. Agora,
um mouse de esfera e um mouse 6tico sdo duas invengdes diferentes, enquanto um
mouse 6tico com uma forma vertical que melhora a posicéao de pega do usuario € lhe

proporciona maior comodidade é um modelo de utilidade.

3.1.1 Requisitos de patenteabilidade

A compreensao da racionalidade subjacente aos requisitos de patenteabilidade
€ importante ndo somente para compreender a ldgica do sistema de patentes, como
mais tarde sera instrumental para entender as limitacées que se impde a aplicacdo da
doutrina da equivaléncia, pois estas tem base no respeito a estes requisitos.

A exclusividade conferida pela propriedade intelectual restringe o acesso a
bens intelectuais Uteis para a sociedade, o que em certas situacdes pode resultar em
custos sociais que excedam as eficiéncias decorrentes da inovacao incentivada, deste
modo, a propriedade intelectual experimenta constantemente um fradeoff entre
incentivo e acesso, que deve ser corretamente equacionado para minimizar os custos
sociais, concedendo exclusividade apenas a informagdes que agreguem valor a
sociedade e prevendo limitacdes e excecdes a aquisicao e exercicio destes direitosso.
Uma das técnicas de que a legislacdo se vale € impor requisitos para a
patenteabilidade de bens intelectuais, testados ao longo do tempo e considerados
adequados para minimizar potenciais efeitos nocivos para a sociedade e maximizar
os beneficios do sistema de propriedade industrial.

Os requisitos de patenteabilidade de uma invengédo e de um modelo de utilidade
sdo basicamente os mesmos: aplicacado industrial, novidade e inventividades'. A lei
fala de atividade inventiva para a invencao e de ato inventivo para o modelo, no

entanto, ambos tém a mesma natureza e diferem apenas no grau®. O ato inventivo
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seria uma atividade inventiva menor. O modelo de utilidade requer um quarto requisito,
que é a melhoria funcional®3, sendo esta o parametro objetivo para a verificacdo da
existéncia do ato inventivos4, ou seja, considera-se que ha ato inventivo se a nova
forma proporcionar melhoria funcional. Cada um destes requisitos apresenta uma
l6gica econdmica subjacente.

A exigéncia de aplicagdo industrial pode ser entendida como uma exigéncia de
que a criacao tenha utilidade, isto €, somente se concede patente a algo que tem uma
aplicacao concreta. Uma invengao deve resolver um problema técnicoss, enquanto um
modelo de utilidade deve proporcionar melhoraria funcional a um objeto. Criacdes sem
utilidade sao incapazes de gerar valor social, ou qualquer tipo de desenvolvimento
econdmico, logo, ndo ha qualquer interesse em incentivar este tipo de criacaos e as
mesmas sao excluidas da matéria considerada patenteavel. Para ilustrar, Borges
Barbosa cita o caso da tentativa de obter protecao para milhares de sequéncias de
genes, mapeados no Projeto do Genoma Humano pelo Instituto Nacional de Saude
dos Estados Unidos, cuja protecao foi recusada pelo Escritério Americano de Patentes
(USPTO), justamente pela auséncia de aplicacao industrial, ou seja, pela falta de um
problema técnico especifico a ser resolvido pelas sequéncias de genes?'.

A auséncia de aplicacdo industrial é também a razado de fundo para a lei
expressamente proibir a protecdo de descobertas, teorias cientificas, métodos
matematicos e concepcdes puramente abstratasse. De maneira mais ampla, este
requisito impede que alguém obtenha exclusividade sobre os resultados de pesquisa
basica. Este tipo de pesquisa visa aumentar a base de conhecimento cientifico,
através do estudo de fendbmenos para a compreensao de seu comportamento, sem
ter a finalidade de chegar a um resultado pratico determinado, como a solu¢cao de um

problema técnico, em oposicdo a uma pesquisa aplicada, que objetiva gerar
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conhecimentos dirigidos a solucdo de problemas especificos®. Os resultados usuais
de uma pesquisa basica sao justamente teorias cientificas, matematicas, descobertas,
principios cientificos e tecnoldgicos, que poderao posteriormente ser empregados em
uma pesquisa aplicada e desenvolver uma tecnologia que, esta sim, pode ser
patenteavel. Exemplificando: a resisténcia elétrica é uma propriedade da matéria
descoberta e estudada em uma pesquisa basica, ja o resistor € um componente de
circuito criado em uma pesquisa aplicada, empregando os conhecimentos produzidos
na pesquisa basica. Ninguém pode ter exclusividade sobre a resisténcia, mas o
resistor é patenteavel.

Ha uma logica por tras desta exclusdo da pesquisa basica e de se proteger
apenas pesquisa aplicada. Os principios revelados por uma mesma pesquisa basica
podem servir de substrato para diferentes solugdes técnicas e gerar diversas
invencoes, se alguém tiver exclusividade sobre estes conhecimentos fundamentais,
obrigara os criadores posteriores a licencia-los com seu titular para produzir e colocar
no mercado suas invencdes, o0 que gera além do pagamento de royalties custos de
transacdo. Se uma invencao se valer dos resultados de multiplas pesquisas basicas,
os custos de transacao podem simplesmente inviabilizar que o produto seja lancado.
Outro problema é que eventuais patentes destas solugdes técnicas seriam todas
dependentes®® da patente do conhecimento basico.

Além disto, como nos lembra Lara, a possibilidade de patenteamento de
pesquisa basica serviria de incentivo para o investimento na producao deste tipo de
conhecimento, o que provocaria o surgimento de muitas patentes sobre fundamentos
cientificos e tecnolégicos, que seriam um empecilho para lancar criagcoes praticas que
efetivamente fossem Uteis®’.Em outras palavras, teria o efeito positivo de aumentar o
patriménio cientifico da sociedade, mas o efeito negativo de impedir que este
patriménio tedrico se traduzisse em inovacao efetivamente implementada.

Um ultimo ponto a ser mencionado € que permitir o patenteamento de algo que

se desconhece a utilidade poderia incentivar um comportamento estratégico, em que
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alguém que nao desenvolveu uma criacdo completamente a ponto de ser
comercializavel, obtenha patente apenas para forcar o licenciamento por alguém que
venha no futuro a encontrar uma aplicacao pratica desta criagdo, o que nao deixa de
ser uma forma de “free riding’®.

A logica da exigéncia de novidade é muito similar. Se o0 que gera
desenvolvimento econémico € inovacdo, algo destituido de novidade € a propria
antitese de inovacao e nao haveria qualquer efeito positivo na economia em conceder
exclusividade a informacoes ja existentes.

Além de nao proporcionar nenhum beneficio, permitir a apropriacao privada de
informacdes ja conhecidas diminuiria a quantidade de informagées em dominio
publico, o que teria um efeito nefasto na geracéao de inovagao. O dominio publico é
uma fonte vital de informagdes para a criagao de propriedade intelectual subsequente,
razdo pela qual as patentes sdo limitadas no tempo e, ap6s sua expiragdo, as
informacdes que protegem caem no dominio publico e ndo podem mais ser
apropriadas®. Uma vez no dominio publico, as informacdes, até entdo objeto de
exclusividade, passam a ser insumos para a producdo de mais conhecimentos4,
podendo ser aproveitadas sem custos de transacgaoss. Deste modo, fecha-se um ciclo
que se retroalimenta, em que conhecimento € criado, apropriado por seu criador,
retorna ao dominio publico em carater definitivo, serve de base para a criagdo de novo
conhecimento e pode novamente ser apropriado. A limitacado temporal das patentes e
a absorcao pelo dominio publico incentivam que inovagdes sejam constantemente
criadas, pois a Unica maneira das empresas manterem sempre as vantagens
competitivas propiciadas por tecnologias patenteadas é constantemente criar novas
tecnologias.

E importante ainda enfatizar que o conhecimento técnico é cumulativo, ninguém
cria nada do zero, sem se valer de conhecimentos anteriormente produzidos, logo,
conceder direito de exclusiva sobre conhecimentos sem novidade gera a real

possibilidade de obstaculizar o surgimento de novas invengdes baseadas nas antigas,
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0 que seria um custo social indesejavel®s. Em consequéncia, os criadores de reais
inovacgdes teriam que licenciar o uso destas patentes sem novidade, o que na melhor
das hipoteses representaria apenas custos de transagao e na pior, quando as partes
sdo concorrentes diretas, pode se refletir em royalties excessivos impostos pelo
licenciante para aumentar os custos do licenciado e em cldusulas restritivas que
podem impedir o pleno aproveitamento da patente®’.

Um dltimo problema, que é levantado por Lara, é que a apropriacdo de
produtos e métodos sem novidade provoca a elevagao dos custos de investigacao,
que devem ser dispendidos para a criagdo de um produto ou processo realmente
Nnovoes,

Por fim, o requisito de inventividade é um dos mais importantes para avaliar se
uma criacao é patenteavele. A invencao decorre da atividade inventiva e o modelo de
utilidade do ato inventivo. Assim, a criacao deve ser resultado de um grau minimo de
inventividade, o que significa que ndo deve ser nem Obvia ou evidente e nem comum
ou vulgar para um técnico no assunto, conhecedor do saber acumulado no estado da
técnica®. Como nos ensinam os advogados do Instituto Dannemann, ‘[...] deve
representar algo mais do que o resultado da simples aplicagdo de conhecimentos
técnicos usuais™. A razdo é de extrema clareza, ndo ha qualquer justificativa para
conceder exclusividade para uma criacao trivial, cuja banalidade faz com que deva
ser relegada ao dominio publico.

Esta vedagao tem novamente um sentido de eficiéncia econémica, os custos

para proteger algo destituido de inventividade superam os beneficios da protecao™.
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Se consideramos que a finalidade da propriedade industrial € permitir que os
inventores recuperem os valores investidos em pesquisa e desenvolvimento, uma
invencao sem atividade inventiva tem custo de criacéo baixo, que pode ser recuperado
com a simples comercializagao, sem o auxilio de qualquer exclusividade. Além disso,
uma criacao com custo de criacao baixo, se revestida de exclusividade, produziria um
retorno muito alto para seu criador, o que seria um incentivo aos agentes atuantes no
mercado para alocar recursos no desenvolvimento de criagées mediocres?.

Analisando a regra pelo ponto de vista diametralmente oposto, desenvolver
algo com atividade inventiva representa investimento elevado em pesquisa e
desenvolvimento e o alto custo diminui a possibilidade de as empresas se valerem da
estratégia de patentes de bloqueio, que sado patentes obtidas com a Unica finalidade
de impedir os concorrentes de utilizar a tecnologia protegida, além de reduzir as
“corridas de patentes” (patent races), disputas para ser o primeiro a resolver um
problema e obter a patente da solucéo, que significam duplicagdo de esforcos e de
investimentos e que no final beneficiam somente o vencedor7s.

A inventividade tem especial importancia na determinacéao da contrafacao de
patentes por equivaléncia, pois como veremos posteriormente, consideram-se
equivalentes a um elemento reivindicado todos os elementos diversos cuja
substituicdo n&o caracteriza atividade inventiva, no caso de uma invencao, ou ato
inventivo, no caso de um modelo de utilidade.

Uma vez conceituadas as patentes de invencdo e de modelo de utilidade e
expostos os requisitos para a concessdo de ambas, podemos agora adentrar na
analise de contrafacao propriamente dita.

3.1.2 Determinacao da contrafacao de uma patente

Uma carta patente compreende o relatério descritivo, reivindicacbes e
desenhos, tais como concedidos””. Cada uma destas partes tem diferentes
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finalidades. O relatério descritivo apresenta o contexto, evidencia a novidade e a
inventividade e revela a tecnologia criada, enquanto os desenhos auxiliam a
compreendé-la. As reivindicagoes individualizam o que € novo e inventivo na invengao
ou modelo e delimitam a extenséo da protecdo conferida, devendo ser interpretadas
de acordo com os desenhos e relatério descritivo’s. Vamos analisar brevemente cada
uma destas partes e explicar como devem ser utilizadas em uma andlise de
contrafacao de patente.

Os desenhos tem a fungao de auxiliar a compreender a descri¢do e a interpretar
as reivindicacdes e nao sao obrigatérios em uma patente de invengao™, inclusive
porque algumas invencdes nao tém forma fisica definida, como processos industriais,
composi¢des quimicas, medicamentos e invengdes relacionadas a programas de
computador. Evidente que algumas invencées somente sdo compreensiveis
conjugando a descricdo com desenhos que permitam a sua visualizacdo espacial,
como é o caso, por exemplo, de tecnologias mecénicas. Deve se ressaltar que os
desenhos sdo apenas exemplificativos de concretizagdes preferenciais da invencao,
ndo estando a protecdo da patente reduzida apenas a estes exemplose.

Ja no caso de uma patente de modelo de utilidade os desenhos sao
obrigatdrios®'. Nao poderia ser diferente, pois, se uma patente de modelo de utilidade
protege a forma de um objeto, esta forma somente pode ser compreendida através de
uma representacao visual. Isto também significa que para um modelo de utilidade os
desenhos assumem uma importancia maior, ja que € justamente a forma representada
nos desenhos que esta protegida.

A fungéo do relatério descritivo € delimitar o espaco reivindicavelt2. Assim, um
relatério descritivo bem redigido apresenta o problema resolvido pela patente, as
solucdes até entdao conhecidas, a novidade e objetivos da invencao (ou do modelo) e,
por fim, expde detalhadamente a solugcao técnica (ou a nova forma) proposta,
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explicitando a maneira como esta altera o estado da técnicass. Para aferir a
contrafacdo de uma patente, no que se refere ao relatério descritivo, é fundamental
compreender dois fatos essenciais: (a) nem tudo que esta no contetdo do relatério
descritivo esta protegido; (b) ndo é o relatério descritivo que delimita a matéria
protegida, esta funcao é realizada pelas reivindicagdes.

Uma grande parte das informacdes fornecidas no relatorio descritivo tem a
finalidade de destacar as diferencas que a criacdo apresenta em relacao a técnica
anterior, quais os efeitos propiciados por estas diferencas e como caracterizam um
avanco no estado da técnica. Obviamente estas informacbes sdo apresentadas para
a compreensao da novidade e inventividade do objeto da patente e ndo podem ser
objeto de direito de exclusiva, embora estejam no relatério. Da mesma forma, na
prépria descricao da invencao ou do modelo, devido ao ja citado carater cumulativo
do conhecimento técnico, hd sempre uma parte destituida de novidade, decorrente da
tecnologia pré-existente no qual se baseia, que nao pode ser apropriada por ninguém.
Evidente, portanto, que ha a necessidade de individualizar a matéria sobre a qual o
titular da patente tem exclusividade, limitando-a ao que ha de novo e inventivo em sua
criacdo e separando-a do restante, motivo pelo qual a lei requer a apresentacédo de
um quadro reivindicatorio.

Para determinar uma possivel violagao da patente € indispensavel ler o relatério
descritivo, ndo somente para compreender a tecnologia descrita, mas para entender
qual o contexto que originou a invencao (ou modelo), ou seja, para entender qual era
o problema, como era resolvido na técnica anterior, qual a nova solugcédo proposta,
como difere das anterioridades existentes e, principalmente, as razbées destas
diferencas. Quando o intérprete tem esta contextualizagdo bem clara em mente, torna-
se facil compreender qual o avanco tecnolégico que a patente efetivamente
representa em relacdo ao estado da técnica e ter uma ideia de qual seria a matéria
privilegiavel. Entretanto, a matéria efetivamente protegida pela patente somente sera
revelada com a leitura e interpretacao das reivindicacoes. Esta interpretacdo deve ser
realizada com base no relatério descritivo e nos desenhos, porém, sao as
reivindicacoes e apenas as reivindicacdes que devem ser comparadas a um produto

ou processo para determinar se viola a exclusividade da patente.

8 BARBOSA, loc.cit.
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A funcao das reivindicag6es pode ser analisada em dois momentos diferentes.
Antes de a patente ser concedida, as reivindicacées servem para o inventor indicar ao
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) o que considera ser a sua invengao
e sobre o que deseja ter exclusividade, cabendo ao instituto analisar estas
reivindicacdes, a luz da lei da propriedade industrial e do estado da técnica, podendo
chegar a trés resultados: ou conceder a patente tal como reivindicada, ou limitar a
protecdo pleiteada ou indeferir o pedido de patentes+. O papel do advogado de
patentes é pleitear a maxima protecao que considera cabivel, ja o papel do escritério
de patentes é impedir que o titular obtenha uma protecao injustificada diante do estado
da técnica. Depois de a patente ser concedida, apdés eventuais pareceres do
examinador e manifestagcdes do depositante, em um processo dialético que em tese
deve culminar na protecao justa, as reivindicacées passam a ter a funcao de definir
os limites e o alcance da protecdo conferida. Segundo Borges Barbosa: “[...] as
reivindicacoes constituem o elemento de definicao do direito do titular da patentess.
Para enfatizar a importancia das reivindicagdes, a doutrina especializada costuma
fazer uma série de analogias com a propriedade de bens materiais, comparando-as
com a cerca que delimita a propriedade, ou ainda, com a descri¢cao da terra no registro
de imébveisss. A ideia principal €: 0 que nao esta reivindicado nao esta protegido pela
patente.

Uma regra de exclusao, como € o caso da propriedade industrial, requer a clara
delineacao das fronteiras da propriedade®’. Coerente com esta necessidade, o Brasil
adota o sistema de reivindicac6es periféricas. Neste sistema, o inventor deve indicar
os limites da matéria protegida, através da listagem das caracteristicas necessarias e
suficientes de sua invencdo (ou modelo), visando publicitar a extensdo das
concretizacdes protegidas, para permitir investimento eficiente em inovacaos, uma

vez que terceiros saberdo quais as caracteristicas que nao podem ser reproduzidas.
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Segundo Burk e Lemley, a abordagem das reivindicagcdes periféricas considera que
os termos das reivindicacées formam uma espécie de cerca conceitual que define os
limites dos direitos do titular da patente, no entanto, para estes autores, as
reivindicacoes estdo longe de proporcionar a mesma certeza dos limites que é
proporcionada pela propriedade sobre os bens materiais, afirmando que praticamente
todo caso de patentes envolve uma disputa sobre o significado de multiplos termos
das reivindicacdes®. Para lidar com este problema, na jurisprudéncia americana dos
ultimos anos, os Tribunais tem dado énfase na funcado de noticia ao publico das
reivindicacdes, ou seja, de divulgar qual a matéria cuja reproducéo € proibida e, para
tanto, exigindo mais precisao e exatiddo na redacao das reivindicacbes®. No Brasil
este papel é realizado pelo INPI, que nao aceita no quadro reivindicatério declaracdes
genéricas, termos vagos e imprecisos, inconsisténcias com o relatério descritivo e
desenhos, situacbes em que levanta objecoes que devem ser sanadas pelo
depositante do pedido a fim de obter o deferimento®'.

3.1.2.1 Conceitos necessarios para interpretacéo de reivindicacoes

Uma vez compreendido que sdo as reivindicacdes que definem os limites da
protecdo e que devem ser comparadas com o suposto produto/processo contrafeito,
deve-se afirmar que no direito brasileiro vigora a regra da indivisibilidade das
reivindicacées®, ou seja, para infringir uma reivindicacdo é preciso infringir a
reivindicacdo por inteiro, reproduzindo todas as caracteristicas reivindicadas sem
excecao, de forma literal ou por equivaléncia®. O nosso ordenamento juridico prevé a

infracdo parcial de patente, que ocorre quando nado sao violadas todas as

8 BURK, Dan L.; LEMLEY, Mark A. Fence posts or sign posts? Rethinking patent claim construction.
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reivindicacées, mas nao existe infracdo parcial de uma reivindicacdo isoladamente

considerada. Como nos explica Denis Borges Barbosa:

Um sistema de reivindicagao periférica como é o brasileiro, ou seja, na
qual os elementos caracteristicos sdo definidos como circunscrevendo
o invento, deflui naturalmente para a regra da indivisibilidade das
reivindicagdes. Ou seja, se cada reivindicagao é circunscrita numa so
unidade, é esse compacto que define o parametro para a infracao®.

Para aferir a contrafacdo de uma patente, é ainda vital conhecer os tipos de
reivindicacdes e levar em consideracao que existem reivindicacées independentes e
dependentes®. Em regra, uma patente de invencao tera uma ou mais reivindicacdes
independentes e uma série de reivindicagcdes dependentes, enquanto uma patente de
modelo de utilidade tera, na maioria dos casos, uma unica reivindicacdo
independente, excepcionalmente associada a alguma reivindicagdao dependente.

Uma reivindicacao independente protege as caracteristicas técnicas essenciais
a realizagao da invencao®. Por caracteristicas técnicas essenciais entendem-se as
caracteristicas sem as quais a solugao proposta nao é alcancada ou o efeito técnico
pretendido ndo € obtido, ou seja, a eliminacao de qualquer uma das caracteristicas
reivindicadas acarreta no nao funcionamento da invencdo. Em outros termos, a
reivindicacao independente protege o nucleo duro da solucao técnica proposta. Se a
reivindicacdo compreende as caracteristicas imprescindiveis para a invencao
funcionar, decorre de forma légica e natural que para infringir a patente é
absolutamente mandatério infringir pelo menos uma reivindicagao independente. Em
resumo, nao existe contrafacdo de patente sem a reproducdo de todas as
caracteristicas de pelo menos uma reivindicacao independente.

Uma patente pode proteger diferentes facetas da invencao através de
reivindicacdes de diferentes categorias (produto, aparelho, processo, uso, etc.), sendo

que a cada categoria de reivindicacdo cabe pelo menos uma reivindicacao
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independente?”. Assim, se a invencdo compreende um produto, um processo para
fabricar este produto e um aparelho para fabricar o produto, nas reivindicacoes
teriamos que ter obrigatoriamente uma reivindicacao independente do produto, outra
do processo e mais uma do aparelho. Como o préprio nome indica, as reivindicagdes
sao independentes entre si, ou seja, € possivel infringir qualquer uma sem infringir as
demais. Entdo, por exemplo, seria viavel infringir o processo sem infringir o produto e
o aparelho, contanto que o processo possa ser utilizado para fabricar um produto
diferente e sem utilizar o aparelho. Em uma analise de contrafagao, isto significa que
temos que analisar individualmente cada reivindicacao independente para determinar
se esta sendo violada.

Outra observacao importante a ser feita € que o Brasil adota a Férmula Jepson
para redacao das reivindicacoes®. Neste formato, a reivindicacao € iniciada pelo titulo,
seguido de um preambulo explicitando as caracteristicas ja compreendidas pelo
estado da técnica que sdo essenciais para a definicdo da matéria reivindicada,
disposto antes de uma particula que enuncia o inicio da matéria efetivamente
reivindicada (parte caracterizante da reivindicacao)®. Na pratica do INPI, esta
particula é a expressao “caracterizado por” e somente o que esta redigido depois
desta é que esta protegido, tudo que esta antes desta expressao € apenas informacéao
tecnoldgica que indica o espaco onde o problema técnico é solucionado, mas que nao
esta incluida na exclusividadet.

Deve-se ainda alertar que uma reivindicacao pode utilizar termos abertos ou
fechados. Termos como “constituir de” e “consistir de” sdo termos considerados
fechados pelo INPI, isto é, a presenca de quaisquer elementos adicionais aos
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reivindicados € excluida, enquanto os termos “compreender”, "conter”, “englobar” e
“‘incluir’ sdo abertos e a protecdo nao se limita apenas a estes elementoso'.

O quadro reivindicatorio de uma patente é cuidadosamente pensado para obter
a maxima protecao para seu titular. Neste sentido, as reivindicagdes independentes
devem ser as mais amplas possiveis diante do estado da técnica, sem se tornarem
demasiado genéricas e indefinidas, o que implicaria na sua rejeicao pelo escritério de
patentes. Existem dois modos de fazer uma reivindicacdo ampla: (i) minimizar o
namero de elementos reivindicados, pois quanto menor o nimero de elementos,
menor serd o numero de caracteristicas que devem ser reproduzidas para um produto
ou processo estar compreendido por esta reivindicagcéo e, paradoxalmente, maior sera
0 numero de produtos ou processos que estardo dentro do escopo da invengao; (ii)
recitar cada elemento da forma mais ampla possivel, preferindo termos mais
genéricos a termos mais especificos e restritivoso2,

A primeira estratégia tem vinculagéo direta com a regra da indivisibilidade das
reivindicacdes. Na hora de reivindicar, o redator de patentes deve extirpar todos os
elementos que nao sdo essenciais para a solugao proposta, até chegar ao nimero
minimo de elementos necessarios e suficientes para a invencao funcionar, nao
somente para obter uma protecdo mais ampla, mas porque elementos que podem ser
removidos sem comprometer o funcionamento da invencao devem ser considerados
opcionais. Se tais elementos fossem reivindicados na reivindicacdo independente,
bastaria sua omissdo em uma reproducdo da invencdo para descaracterizar a
contrafagdo, ja que a regra da indivisibilidade das reivindicagdes determina que todos
os elementos reivindicados devam ser reproduzidos para infringir a reivindicagao.
Deste modo, elementos opcionais ndo podem estar sob nenhuma hip6tese em uma
reivindicacao independente, caso contrario tornardo a protecao da patente infima. Isto
nao significa que tais elementos nao possam ser protegidos pela patente, como
veremos mais adiante.

A segunda estratégia visa ampliar o escopo da reivindicagdo ao utilizar uma
linguagem mais genérica, preferindo termos que compreendam varias opgdes dentro

da mesma denominagdo. Por exemplo, reivindicar um “elemento de conexdo de
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energia rotacional” proporciona uma protecdo ampla, pois dentro desta denominacao
estdo compreendidas uma engrenagem helicoidal e uma correia dentada de
transmissaoes. No mesmo sentido, “utensilio para cozinhar” engloba uma panela, uma
frigideira, uma cacarola e uma série de outros utensilios que tem a mesma fungao.
Em um exemplo hipotético, se a invengéo se refere a uma estrutura com multiplas
camadas que melhoram as propriedades mecéanicas e térmicas de uma frigideira, mas
que em tese pode ser utilizada em outros utensilios, & melhor adotar a denominacéao
mais genérica e reivindicar esta estrutura para todos os utensilios possiveis, mesmo
que na pratica se pretenda fabricar apenas frigideiras.

Outra forma de expandir o escopo de uma reivindicacao através da adocao de
uma linguagem genérica € utilizar reivindicagcdes com o formato “meios mais funcao”.
Neste formato, reivindicam-se os “meios para realizar uma funcao especifica”, de
modo que qualquer dispositivo ou meio que realize a fungao infringira a reivindicacao.
Para exemplificar, reivindicar “meios para transmitir energia rotacional” compreendera
varios elementos que podem realizar esta fungdo, como correias dentadas, polias,
engrenagens e eixos de transmissao'*. Este tipo de formato é aceito pelo INPI desde
que o relatério descritivo contenha pelo menos uma forma de realizacdo que
apresente os elementos estruturais que realizem a funcao's. Do mesmo modo que
nos Estados Unidos, uma reivindicacao no formato “meios mais funcao” protege os
elementos para realizar a fungao revelados no relatério descritivo e todos os outros
que sejam equivalentes a estes'®. Obviamente que para maximizar a certeza em uma
andlise de contrafagédo, o inventor revelara no relatorio descritivo 0 maior numero
possivel de meios que saiba ser adequados para realizar a fungado, aumentando a
probabilidade de que uma eventual contrafacao seja literal e ndo por equivaléncia.

Embora uma reivindicacdo independente ampla proteja as caracteristicas
essenciais da invencao e estaria protegendo também detalhamentos de elementos
reivindicados de forma genérica ou os meios especificos que foram reivindicados pela

funcdo que realizam, as reivindicacées dependentes visam justamente proteger
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caracteristicas adicionais nao essenciais e detalhamentos das caracteristicas
protegidas por reivindicacdes independentes’?”. Em tese, uma patente poderia ter
apenas reivindicacbes independentes, mas é desejavel incluir reivindicagdes
dependentes pelos motivos que serdo agora expostos.

Quanto mais ampla uma reivindicagdo maior seu escopo e mais facil impedir
um eventual contrafator, mas também é mais facil encontrar uma anterioridade que
antecipe a reivindicagdo e invalide a patente. A inclusdo de reivindicagdes
dependentes protegendo caracteristicas opcionais, detalhamentos e meios
especificos, ou seja, reivindicagdes com uma protecdo mais estrita, serve como
garantia, pois estes elementos podem subsistir e permitir a manutencao da patente,
caso alguma anterioridade antecipe e invalide as reivindicagbes independentes mais
amplas'e. Além disto, as reivindicacoes dependentes sao Uteis para dar concretude,
explicar e diferenciar alguns dos termos mais abstratos usados nas reivindicagdes
independentes, permitindo que juizes e intérpretes tenham um ou mais exemplos do
tipo de elementos que estdo cobertos pelos termos amplos das reivindicacoes
independentes e possam mais facilmente extrapolar para outros elementos
equivalentes™. Por fim, quanto mais reivindicacbes dependentes forem
apresentadas, maior a probabilidade que um contrafator acabe infringindo um maior
namero de elementos de forma literal, ndo deixando margem para argumentacdes de
que determinado elemento ndo estd coberto pelos termos mais amplos da
reivindicac&o independente.

As reivindicacbes dependentes devem ter uma indicacdo de a qual
reivindicacdo ou as quais reivindicacdes se subordinam (€ possivel uma mdltipla
relacdo de dependéncia), sendo que incluem todas as limitacées das reivindicacdes
com as quais mantém relacéo de dependéncia'®. Esmiucando melhor este conceito,
a dependéncia significa que incorporam por referéncia todo o teor das reivindicagdes
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de que sédo dependentes''!, ou seja, uma reivindicacao dependente deve ser sempre
lida em conjunto com as reivindicacbes das quais depende e o conjunto deve ser
analisado como se fosse uma Unica reivindicagao'2.0 resultado é que para infringir
uma reivindicacdo dependente €& necessario nao somente reproduzir as
caracteristicas protegidas por esta reivindicagdo, mas também todas as
caracteristicas das reivindicagdes das quais ela depende. De maneira contraria, nao
se pode restringir o alcance da reivindicacao principal aplicando-lhe as restricbes da
dependente!s,

Para facilitar a compreensao de como um quadro reivindicatério deve ser lido e
compreendido, apresentam-se abaixo as reivindicacdes reais de uma patente, que era

disponibilizada no site do INPI e utilizada como exemplo pela autarquia.

REIVINDICAGOES:

1. CHAPA DE ESTRUTURA DE MULTIPLAS CAMADAS DITA
CHAPA SANDUICHE, composta por duas peliculas metalicas
laminadas ligadas entre si por uma alma caracterizada pelo fato de
que a alma é constituida por uma la de ago inoxidavel.

2. CHAPA de acordo com a reivindicagao 1, caracterizada pelo fato de
que a la de ago ocupa de 30% a 60% do volume que separa as duas
peliculas.

3. CHAPA de acordo com as reivindicagdes 1 e 2 e caracterizada pelo
fato de que as peliculas sao feitas de ago escolhido entre 0 acgo
inoxidavel, o aco carbono, o aco inoxidavel aluminizado e o aco
carbono aluminizado.

4. CHAPA de acordo com as reivindicacdes 1 e 2 e caracterizada pelo
fato de que a 1a de ago € uma la de ago inoxidavel ferritico.

5. CHAPA de acordo com as reivindicagdes 1 a 4 e caracterizada pelo
fato de que a alma e as duas peliculas sao ligadas por soldagem.

6. CHAPA de acordo com a reivindicacao 5 e caracterizada pelo fato
de que a soldagem é realizada por soldagem por arco.

7. CHAPA de acordo com as reivindicagdes 1 a 4 e caracterizada pelo
fato de que a unido das duas peliculas com a alma é realizada por
meio de adesivo.
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de dezembro de 2017 - Instituir as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na Area de Quimica.
Disponivel em: <http://www.inpi.gov.br/sobre/legislacao-1>. Acesso em: 14 mai.2018

113 BARBOSA, Denis Borges. Nulidade de reivindicagoes independentes. Efeitos sobre
reivindicagoes que lhe sdo dependentes. [s.l.]. [s.n.]. Disponivel em:
<http://denisbarbosa.addr.com/reivindica.pdf>. Acesso em: 14 mai. 2018.p.25.
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8. CHAPA de acordo com a reivindicagao 7 e caracterizada pelo fato
de que o adesivo € escolhido entre uma resina fendlica, um epdxi, um
polietileno ou polipropileno que contém anidrido maleico'4.

A reivindicacao 1 é a reivindicacao independente da patente. O titulo define o
escopo técnico da invengdo e deve ser claro, conciso e preciso, sem expressoes
desnecessarias'’s. Neste caso, entre o titulo e a expressao “caracterizado por” ha um
predmbulo com caracteristicas ja compreendidas pelo estado da técnica, que ndo sao
objeto de exclusividade. Conforme ja discutido anteriormente, o conhecimento técnico
€ cumulativo e toda invencdo é composta por caracteristicas conhecidas e
caracteristicas novas. As caracteristicas ja conhecidas devem estar dispostas antes
da expressao “caracterizado por”, para indicar que nao estad sendo reivindicada a
exclusividade sobre elas, enquanto as caracteristicas realmente novas da invencao
devem estar depois da expressao “caracterizado por”, pois fazem parte do direito de
exclusiva reivindicado. Importante dizer que este predmbulo somente deve ser
apresentado quando as caracteristicas nele contidas forem essenciais a definicao da
matéria reivindicada''¢. Ademais, quando esta parte é introduzida na reivindicagéo, as
caracteristicas reivindicadas apds o “caracterizado por” sdo protegidas em
combinacdo com os aspectos explicitados neste preambulo'” (embora ndo haja
exclusividade sobre tais aspectos).

A reivindicacao 1 ilustra perfeitamente esta situacdo. Conforme indicado no
titulo, a invencdo é uma chapa de estrutura de mdultiplas camadas dita chapa
sanduiche. O estado da técnica até o advento da invencao eram chapas compostas
por duas peliculas metalicas laminadas e ligadas entre si por uma alma (informacao
que é fornecida pelo relatério descritivo). Esta estrutura esta em dominio publico e nao

114 USINOR, Marc Mantel. Chapa de estrutura de multiplas camadas dita chapa sanduiche.
P19802853-7, 06 out.1998. Disponivel em
<https://gru.inpi.gov.br/pePl/serviet/PatenteServietController? Action=detail&CodPedido=512434&Sear
chParameter=P1%209802853-7%20%20%20%20%20%20&Resumo=_&Titulo=>. Acesso em 04 mar.
2018.

15 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Resolucao PR n2 124 de
04/12/2013 - Instituir as diretrizes de exame de pedidos de patente - Contetido do Pedido de Patente.
Disponivel em: <http://www.inpi.gov.br/sobre/legislacao-1>. Acesso em: 14 mai.2018.item 1.01

18 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Instrugao normativa n°030, de
04 de dezembro de 2013. Disponivel em: <http://www.inpi.gov.br/menu-
servicos/patente/in_030_in_17_2013_exame_tecnico_versao_final_03_12_2013-1-_1_0.pdf> .
Acesso em: 14 mai. 2018.art.6°, IV

M7 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Instrucao normativa n2030, de
04 de dezembro de 2013. Disponivel em: <http://www.inpi.gov.br/menu-
servicos/patente/in_030_in_17_2013_exame_tecnico_versao_final_03_12_2013-1-_1_0.pdf> .
Acesso em: 14 mai. 2018.art.62, IV
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pode ser exclusiva de ninguém. A novidade da invencao € fazer com que esta alma
seja constituida por uma la de acgo inoxidavel. Nao ha como definir a matéria
reivindicada sem incluir as caracteristicas do estado da técnica. A invengao nao é uma
alma de la de aco inoxidavel isolada, mas uma alma de |a de aco inoxidavel disposta
entre duas peliculas laminadas, ligando as mesmas e formando uma chapa de
estrutura de multiplas camadas. Entao, a protecao é para o conjunto formado pelas
duas laminas unidas por uma alma de la de aco inoxidavel, entretanto, o titular nao
tem exclusividade sobre duas laminas associadas a uma alma constituida por outro
material diferente.

A reivindicagédo 2 € dependente da reivindicacado 1 e incorpora por referéncia
todas as limitacbes desta, ou seja, protege uma chapa de estrutura de mdultiplas
camadas composta por duas peliculas metéalicas laminadas, ligadas entre si por uma
alma constituida por uma la de aco inoxidavel (todas as caracteristicas da
reivindicacdo 1), em que a la de aco ocupa de 30% a 60% do volume que separa as
duas peliculas (mais as caracteristicas reivindicadas em 2).

A reivindicacao 3 é dependente das reivindicacoes 1 e 2 e deve ser lida em
conjunto com estas duas reivindicagdes. Em outras palavras, a reivindicacdo 3
protege uma chapa de estrutura de multiplas camadas composta por duas peliculas
metdlicas laminadas, ligadas entre si por uma alma constituida por uma la de acgo
inoxidavel, em que a la de ago ocupa de 30% a 60% do volume que separa as duas
peliculas e ditas peliculas séao feitas de aco escolhido entre o ago inoxidavel, o aco
carbono, o aco inoxidavel aluminizado e o0 ago carbono aluminizado.

Este tipo de reivindicagdo € conhecido como reivindicagcado “Markush” (nome
originado de uma decisao judicial americana), em que sao listadas varias opgoes (0
chamado grupo Markush) para um elemento definido de forma mais genérica em uma
reivindicacao anterior, sendo que este grupo é introduzido por uma expressao como
“escolhido entre”, “selecionado do grupo que consiste de”, “selecionado do grupo
formado por” e similarests.

A reivindicacao 4 é também dependente das reivindicacdes 1 e 2, logo, protege
uma chapa de estrutura de multiplas camadas composta por duas peliculas metélicas
laminadas, ligadas entre si por uma alma constituida por uma la de ago inoxidavel, em

que a la de ago ocupa de 30% a 60% do volume que separa as duas peliculas e é

118 PRESSMAN David; TUYTSSCHAEVERS, Thomas J. Patent it yourself: Your step by step guide
to filling at the U.S. Patent Office. 182.ed. Berkely: Nolo, 2016.p.256.
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uma & de ago inoxidavel ferritico. Note que n&o estdo incluidas as caracteristicas da
reivindicacdo 3 (com a qual nao mantém relagdo de dependéncia).

A reivindicacao 5 é dependente das reivindicacdes 1 a 4, entdo incorpora todas
as caracteristicas das reivindicacoes 1 a 4 e ainda acrescenta que a alma e as duas
peliculas séo ligadas por soldagem.

A reivindicacdo 6 é dependente da reivindicacdo 5, entdo incorpora todas as
limitacoes de 5 (que ja incorporava todas as caracteristicas de 1 a 4) e detalha que a
soldagem é realizada por soldagem por arco.

Tal como a reivindicagao 5, a reivindicacao 7 € dependente das reivindicagcdes
1 a 4, isto é, incorpora todas as caracteristicas destas reivindicacdes, porém, nao é
dependente de 5 e 6. Assim, do modo como o quadro reivindicatério foi estruturado,
as reivindicacoes 7 e 8 protegem uma alternativa as caracteristicas reivindicadas em
5 e 6. Se as reivindicagdes 5 e 6 incorporam todas as caracteristicas de 1 a 4 e ainda
determinam que a alma e as peliculas sdo ligadas por soldagem e soldagem por arco,
as reivindicagdes 7 e 8 também incorporam todas as caracteristicas listadas em 1 a
4, mas determinam que de modo diverso a unido das duas peliculas com a alma é
realizada por meio de adesivo (e ndo por soldagem).

Em particular, a reivindicagdo 8 é mais uma reivindicagao Markush que prevé
que o adesivo é escolhido entre uma resina fendlica, um epdxi, um polietileno ou
polipropileno que contém anidrido maleico. Analisando as reivindicagdes 3 e 8 vemos
outra caracteristica das reivindicagcdes Markush. Todos os elementos do grupo devem
ter a mesma natureza. Na reivindicacao 3 sao todos tipos de ago e na reivindicagéo 8
sao todos tipos de adesivos.

Como uma reivindicacdo dependente incorpora todas as limitagcbes das
reivindicacdes das quais depende, para infringir a reivindicacao 5, por exemplo, é
necessario reproduzir todas as caracteristicas das reivindicagdes 1, 2, 3,4 e 5 (devido
a multipla relagdo de dependéncia de 5). Por outro lado, como as limitagdes das
reivindicagbes dependentes ndo podem ser impostas a principal, para infringir a
reivindicacao independente basta que haja duas laminas unidas por uma alma de la
de aco inoxidavel, sendo irrelevante o volume que a alma de agco ocupa entre as
laminas (limitagdo imposta pela reivindicacao 2), o aco de que as peliculas sao feitas
(limitacdo da reivindicacado 3) ou qualquer outra limitacdo das demais reivindicacoes
dependentes.
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No caso de uma patente de modelo de utilidade, todas as consideragcbes acima
expostas permanecem vdlidas, apenas deve se levar em conta algumas
particularidades inerentes a natureza da patente. A carta patente terd uma Unica
reivindicacao independente, ja que este tipo de patente protege a forma de um objeto
e nao tera reivindicacdes de diferentes categorias. Esta reivindicacdo independente
Unica define todas as caracteristicas da forma ou disposicdo essenciais a obtengao
da melhoria funcional®. As reivindicacdes dependentes (se existirem) sdo aceitas
para proteger um elemento complementar de uso opcional, ou a variacdo de forma ou
detalhe de elementos definidos na reivindicacdo independente, ou a forma
tridimensional secundaria decorrente da montagem de uma estrutura inicial
planificada caracterizada na reivindicacao principal® (o exemplo classico € a forma
montada e a forma desmontada de uma embalagem de papelao para hamburguer).

Conforme antes enfatizado, a interpretacéo das reivindicagcbes de um modelo
de utilidade se baseia muito mais nos desenhos do que uma invengao, pois €
justamente a forma funcional representada nos desenhos que esta sendo reivindicada
e protegida e, por fim, deve-se a atentar ao fato que “[...] 0 nimero de variagdes
protegidas pela patente, dentro do objeto literalmente descrito no quadro
reivindicatério € menor para os modelos de utilidade quando comparado ao escopo
de protecao conferido a uma patente de invengao™21.

3.1.2.2 Interpretacao das reivindicagdes e infracao literal

Para interpretar as reivindicacées de uma patente é necessario ja ter lido o
relatério descritivo e conjugado a descricdo com os desenhos, para compreender qual
€ a solucao técnica proposta pela invengdo ou a nova forma ou disposicdo que €
objeto do modelo de utilidade, angariando o fundamento necessario para entender a
matéria reivindicada. Interpretar uma reivindicagcdo é determinar o significado dos

termos que a compde com base no relatério descritivo e nos desenhos da patente’22.

"9 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Diretrizes de exame de
patente de modelo de utilidade. Rio de Janeiro, 2012.Disponivel em: < http://www.inpi.gov.br/menu-
servicos/patente/consultas-publicas/arquivos/diretriz_ de mu_versao 2 original.pdf> Acesso em 14
mai.2018.ltem 3.2

120 |bjdem,|tem 3.3

121 ABRANTES, Antonio Carlos Souza de. Patentes de modelo de utilidade no Brasil. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2014.p.303,304.

22 MULLER, Ana Cristina Almeida; PEREIRA JR, Nei; ANTUNES, Adelaide Maria de Souza. Escopo
das reivindicacoes e sua interpretacao. Castro, Barros, Sobral, Gomes Advogados. Artigos e
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Como determinado pela prépria Lei da Propriedade Industrial'23; estes constituem a
fonte primaria para a interpretacdo do quadro reivindicatério. Isto quer dizer que na
duvida do significado de um termo, este tem o significado que a descricao Ihe deu.
Caso a descricao nao lhe de um significado diverso, o termo tem o significado que é
usual no setor tecnologico a que pertence (elétrico, eletrénico, mecéanico, genético,
quimico, etc.). Se necessario, o intérprete pode se valer de buscas em dicionarios
técnicos e literatura cientifica' (principalmente se referenciada no estado da técnica
indicado no relatério descritivo). O histérico do processamento do pedido de patente
também pode servir de fundamento para a interpretacao das reivindicacdes's, ja que
para obter a concessdo da patente, o depositante pode ter defendido uma
interpretacédo restritiva de algum elemento, a fim de superar uma anterioridade
encontrada no exame técnico ou apresentada por terceiros.

Uma vez interpretadas as reivindicacoes, pode-se determinar se uma patente
esta sendo infringida ou ndo, através da comparacao do objeto protegido com o objeto
incriminado, notadamente verificando se todos os meios essenciais constitutivos da
invencao estdo sendo reproduzidos'? (ou todas as caracteristicas de forma ou
disposicao responsaveis pela melhoria funcional do modelo de utilidade). Na pratica,
isto significa verificar se todas as caracteristicas protegidas em uma reivindicagao
independente estdo sendo reproduzidas. Balmes Vega Garcia nos lembra de que a
contrafacdo deve ser apreciada pelas semelhancas e ndo pelas diferencas, pois
reproduzidas as caracteristicas essenciais, eventuais diferencas sao irrelevantes'?.
Mesmo que as diferencas sejam caracteristicas adicionais que em si sao inventivas,
nao esta descaracterizada a contrafagcdo, uma vez que a condicdo necesséria e
suficiente, que é o objeto incriminado apresentar as caracteristicas essenciais, esta
satisfeita’?. Podemos sintetizar a légica envolvida, ao afirmar que para infringir uma

reivindicagdo o objeto incriminado deve ter todos os elementos da reivindicacdo, se

Publicacdes. Disponivel em: <http://www.cbsg.com.br/wp/wp-
content/uploads/pdf/escopo_reivindicacoes.pdf>. Acesso em: 22 fev 2018.p.5

123 BRASIL. Lei n2 9279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigagcdes relativos a
propriedade industrial. Disponivel em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/I9279.htm>. Acesso
em:13 mai. 2018. art.41.

124 MULLER; PEREIRA JR; ANTUNES, op.cit.,.p.5

125 MULLER; PEREIRA JR; ANTUNES,loc.cit.

126 GARCIA, Balmes Vega. Contrafacao de patentes:violagio de direitos de propriedade industrial
com énfase na area quimico-farmacéutica. Sao Paulo: LTr, 2004.p.66.

127 Ibidem.pp.67-68.

128 GARCIA, loc.cit.
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tiver mais elementos continua infringindo, se tiver menos esta descaracterizada a
contrafacao®.

Ha infracéo literal quando ha uma exata coincidéncia de todos os elementos
reproduzidos no objeto incriminado com as definicbes que lhes foram dadas na
reivindicacao. Uma vez determinados os significados dos termos da reivindicagéo,
a correspondéncia € direta e evidente. A infracéo literal pode se dar por reproducao
servil ou por variantes de execucao. Na reproducao servil ha uma cépia idéntica do
objeto protegido, ndo ensejando maiores duvidas, enquanto na Doutrina das variantes
de execucao existem diferencas que séo insignificantes e insuficientes para afastar a
contrafacaos'. Como o préprio nome indica, as variantes de execu¢ao sao alteracdes
decorrentes de diferentes decisdes de ordem pratica ao executar o mesmo conceito
(maior ou menor dimensionamento de um elemento, mudanca de material, ligeiras
modificacbes na forma e/ou disposicdo de elementos no conjunto, diferentes
proporcdes, etc.), sem que decorram maiores consequéncias funcionais. Importante
evidenciar que tais alteragcdes também podem ser dolosamente realizadas para
dissimular a copia. O importante é constatar que as diferencas sao apenas estéticas,
mudam somente a aparéncia do objeto sem modificar seu funcionamento. Os
elementos sdo os mesmos, realizam as mesmas fungées e chegam ao mesmo
resultado. Por exemplo, na patente é reivindicado um bracgo reto articulado a uma
estrutura, no objeto incriminado o braco tem um formato curvo e esta articulado a um
ponto diferente da estrutura, ou seja, ha uma mudanca na forma do brago e na
disposicao da articulacdo. Se destas alteracdes ndo decorrer qualquer consequéncia
funcional, afetando apenas a aparéncia do mecanismo, trata-se de uma variante de
execucao e ha infragao literal da matéria protegida.

Entretanto, conforme anteriormente afirmado, a infracdo de uma patente néao
se reduz apenas a infragao literal, mas também compreende elementos equivalentes,
ja que ocorreu em 1996 a adocao expressa da Doutrina da equivaléncia pela Lei da

Propriedade Industrial brasileira. Entdo, tendo como ponto de partida as

129 PRESSMAN David; TUYTSSCHAEVERS, Thomas J. Patent it yourself: Your step by step guide
to filling at the U.S. Patent Office. 182.ed. Berkeley: Nolo, 2016.p.249.

130 MULLER, Ana Cristina Almeida; PEREIRA JR, Nei; ANTUNES, Adelaide Maria de Souza. Escopo
das reivindicacoes e sua interpretacao. Castro, Barros, Sobral, Gomes Advogados. Artigos e
Publicagbes. Disponivel em: <http://www.cbsg.com.br/wp/wp-
content/uploads/pdf/escopo_reivindicacoes.pdf>. Acesso em: 22 fev 2018.p.5

131 GARCIA, op.cit.p.67.
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reivindicacoes da patente, precisamos saber como estender o escopo para além da
literalidade reivindicada. O problema é que a nossa lei ndo proporciona nenhum
critério para determinar o que seria um elemento equivalente e a questdao que se
apresenta é até que ponto expandir o alcance de uma reivindicagao sem comprometer
outros interesses tutelados pelo ordenamento juridico, como a seguranca juridica, e
sem que esta expansdo de escopo nao tenha efeitos indesejados, como inibir a

inovagao ao invés de incentiva-la.

4 INFRACAO POR EQUIVALENCIA

Podemos ilustrar uma situacédo de equivaléncia de elementos com o seguinte
caso hipotético: temos uma patente de um dispositivo de afericdo de infracdo de
transito por excesso de velocidade. O dispositivo € composto por uma unidade
eletrénica de controle, dotada de uma memoria onde é armazenada a velocidade
maxima permitida na via, sendo dita unidade de controle eletricamente ligada a lagos
indutivos incorporados na pista de rolamento, recebendo destes lagos sinais
indicativos da velocidade medida dos veiculos passantes. A unidade de controle é
ainda conectada a meios de captacdo da imagem dos veiculos, que aciona quando a
velocidade medida é maior do que a velocidade maxima permitida, registrando
imagens do veiculo infratort®2. Estas sdo as caracteristicas essenciais da invencao
protegidas na reivindicacdo independente, na qual sdo expressamente reivindicados
lagos indutivos para medir a velocidade dos veiculos na pista. Todas estas
caracteristicas sem exce¢ao devem ser reproduzidas para caracterizar a violacao da
reivindicacao independente e, consequentemente, a contrafacdo da patente, porém,
admite-se que a substituicdo de um ou mais destes elementos por equivalentes
também viola a reivindicagao.

Surge no mercado um equipamento que reproduz de forma literal todas as
caracteristicas reivindicadas pela patente, com a excecédo dos lagos indutivos, que
substitui por um radar Doppler (muito utilizado por agentes de transito nas margens
das ruas e rodovias para medir a velocidade dos veiculos). Obviamente ndo esta
acontecendo infracao literal, pois o Doppler ndo corresponde literalmente ao meio

132 BEDIN, Adriano Marcelo Gazzola. Aplicabilidade da doutrina da equivaléncia no Brasil. Uniritter
Law Journal. Porto Alegre. n.3. p.6, 2015. Disponivel em:
<https://seer.uniritter.edu.br/index.php?journal=uniritterlawjournal&page=article&op=view&path%5B%
5D=1432>. Acesso em: 09 out. 2018.
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reivindicado, porém, ainda assim ocorre infragcdo da patente, porque o Doppler é um
equivalente obvio dos lacos indutivos?®. O efeito técnico proporcionado pelo Doppler
€ exatamente o mesmo que o dos lacos indutivos e, como tanto os lagos indutivos
como o Doppler sdo meios conhecidos para medir a velocidade de veiculos neste
setor tecnoldgico, um técnico no assunto saberia que estes dispositivos séo
perfeitamente intercambiaveis, isto é, poderia prever sem maior esforgo intelectual
que o resultado alcancado por esta troca seria 0 mesmo. Isto torna a substituicao
Obvia para um técnico no assunto e caracteriza a equivaléncia entre os elementos.
Este teste, em que se questiona se o efeito da substituicdo € o mesmo e se o resultado
seria previsivel de forma ébvia por um técnico no assunto, € conhecido como teste da
equivaléncia ébvia e sera analisado de forma mais detalhada posteriormente.

A contrafagdo por equivaléncia é uma forma de infracdo nao literal que visa
expandir o alcance das reivindicacées para que a protecdo da patente nado seja
insuficiente para alcancar o resultado almejado pela propriedade industrial, que é
incentivar o desenvolvimento tecnolégico e econémico. A fim de satisfazer este
objetivo, a equivaléncia procura alcancar situacdes em que um elemento da invencao
(ou modelo) é substituido por um elemento diverso, que realiza a mesma fungéo e
chega a um resultado muito préximo, mas ndo necessariamente idéntico'34. Quando
se fala que os elementos séo diversos na equivaléncia, significa que tem diferentes
constituicdes no caso de um produto, ou uma maneira distinta de operar no caso de
um processo, por resultados proximos entenda-se que nao é necessario que 0s
resultados sejam de mesmo grau ou qualidade, basta que sejam semelhantes, o
resultado alcancado pelo meio equivalente pode ser até ligeiramente pior'ss. No
exemplo apresentado, os lacos indutivos e o Doppler tém diferentes constituicoes e
inclusive diferentes principios funcionais. Pelo teste da equivaléncia 6ébvia, o
importante é que um técnico no assunto saberia que o Doppler pode substituir os lagos
indutivos no equipamento e chegar a substancialmente ao mesmo resultado. Se o
Doppler € melhor ou pior nesta funcao também nao é importante, o que importa é que

o resultado é previsivel e semelhante.

133 Ibidem, p.20

134 GARCIA, Balmes Vega.Contrafacao de patentes:violagdo de direitos de propriedade industrial
com énfase na area quimico-farmacéutica. Sao Paulo: LTr, 2004.p.67.

135 [bidem.pp.68-69.
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A primeira davida que surge é se ha a necessidade da doutrina da equivaléncia.
A resposta € simples. H4 muito que foi percebida a insuficiéncia da protecao apenas
contra infracao literal para garantir a eficacia do sistema de patentes. Embora na
época isto nao fosse resolvido pela doutrina da equivaléncia, Gama Cerqueira ja
considerava que a protecao da patente seria uma ilusdo se os elementos ndo fossem
analisados em relagdo a fungdo que realizam na invengdo, pois bastaria alguém
substituir um elemento por outro diverso capaz de realizar a mesma funcao para se
isentar da responsabilidade pela infracao’®*. Em um raciocinio analogo, a Suprema
Corte americana justificou a aplicacdo da Doutrina da equivaléncia no caso Graver
Tank v. Linde Air Products Co. ao afirmar que retirar do escopo de uma invengao uma
imitagdo que nao reproduz de forma literal todos os aspectos reivindicados seria
converter a protecdo da patente concedida em uma coisa vazia e inutil, pois isto
encorajaria terceiros a fazer mudancas nao substanciais e substituicbes sem
importancia na invencao para escapar do alcance da Lei'®”. Segundo a Suprema
Corte, nao proibir equivalentes, limitando a protecdo apenas a infragao literal,
colocaria o inventor a mercé do verbalismo e subordinaria substancia a formatss.
Reforcando esta ideia, constata-se que a esmagadora maioria dos paises adota o que
Denis Borges Barbosa chama de aplicacdo substantiva de patente, nao porque haja
qualquer norma coativa que os obrigue, mas porque uma necessidade objetiva do
sistema imp0e a existéncia de algo como a doutrina da equivaléncia'®.

Por mais bem concebido e bem redigido que seja um quadro reivindicatério, o
redator nunca sera capaz de prever todas as substituicbes por equivalentes que
podem ser feitas para burlar a patente, inclusive porque o equivalente pode nem existir
na época da elaboracdo do pedido de patente (a chamada contrafagdo evolutiva).
Além disso, ha uma variedade de razdes pelas quais as reivindicagdes de uma patente
nunca serdo capazes de cobrir todas as variagdes possiveis de uma invencgao;
inicialmente, pelas limitacées inerentes a propria linguagem; depois, o redator da
patente pode nao prever todas as variacdes que seriam Obvias para um técnico no
assunto do setor tecnologico da invencao; além disto, ha a possibilidade de erro,

136 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado Da Propriedade Industrial, Volume |l Tomo I, Parte Il. Rio
de Janeiro: Revista Forense, 1952, p.320

187 Graver Tank v. Linde Air Products Co. 339 U.S. 605 (1950).
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inerente a qualquer atividade humana, de inadvertidamente omitir uma variagao ébvia
ou incluir uma limitagcao desnecessaria, e; finalmente, variacées que em retrospectiva
sao hoje aparentes poderiam nao ser tdo previsiveis para um técnico no assunto no
tempo em que o pedido de patente foi depositado’#. Nao incluir no escopo da patente
os elementos equivalentes aos reivindicados seria vulnerar demasiadamente a
protecao conferida, o que ao final impactaria na prépria eficacia do sistema de patente
para incentivar a inovacao tecnolégica e promover o desenvolvimento econdémico.

A jurisprudéncia americana nos lembra que estudos econémicos comprovam o
papel da doutrina da equivaléncia como uma ferramenta que impede a fabricacao de
substitutos proximos a invencado, tanto por imitacdo como pela introducdo de
pequenos melhoramentos, o que por um lado pode inibir melhorias incrementais, mas
que por outro pode incentivar o investimento em modificacées substanciais, uma vez
que alteragcbes inconsequentes ou incrementais serdo consideradas equivalentes e
poderdo ser impedidas'#'. Isto leva a conclusdo que a equivaléncia pode fomentar
avangos substantivos na técnica e a um aumento do bem estar geral. Além disso,
estudos realizados sobre setores tecnolégicos que apresentam rapido
desenvolvimento sugerem que a doutrina da equivaléncia pode ser a Unica ferramenta
atualmente disponivel para a aplicacdo da lei as novas tecnologias, como
biotecnologia, eletrénica, nanotecnologia, etc.4

A grande contribuicdo da doutrina da equivaléncia é tornar o sistema de
patentes mais flexivel e orientado para encorajar inovacao tecnoldgica e desencorajar
“free riding”, pois diminui o0 risco e aumenta a confianga para investir em setores
inerentemente arriscados de nova tecnologia, porém, somente cumprira esta funcao
se for razoavelmente previsivel, tanto pelo inovador como pela concorréncia, quais
dispositivos ou elementos serdo considerados equivalentes aos reivindicados3. Os
concorrentes devem ser capazes de investir na criagdo de solugdes alternativas,
processo conhecido como ‘patenting around”. Para que isto ocorra, a aplicagao da

equivaléncia deve se processar através de critérios claros, bem definidos e

140 ADAMS, Charles. The Doctrine of Equivalents: Becoming a Derelict on the Waters of Patent Law
TU Law Digital Commons, Tulsa, 2006. Disponivel em: <
https://digitalcommons.law.utulsa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1060&context=fac pub> .Acesso
em: 15 mai. 2018. p.1115.

141 Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co., Inc., 62 F. 3d 1512 - Court of Appeals,
Federal Circuit 1995.p.14.

142 Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co., Inc., 62 F. 3d 1512 - Court of Appeals,
Federal Circuit 1995. p.14.

143 Ibidem.p.15.
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compartilhados por todos os operadores e usuarios do sistema de patentes. Diante do
quadro reivindicatério de uma patente, se um concorrente conseguir saber com um
grau razoavel de certeza que determinado elemento sera considerado equivalente, a
funcao de notificacao ao publico da patente esta satisfeita e este concorrente podera
investir de forma eficiente em inovacao, pois sabera qual é grau de modificagdo
necessario para superar ou contornar o escopo da protecao.

O fato de nossa legislacao adotar a doutrina da equivaléncia sem propiciar
quaisquer critérios para sua aplicacao, fez com que os doutrinadores nacionais se
voltassem para o direito comparado para balizar a afericdo da equivaléncia em nosso
ordenamento juridico. Se a adogédo da doutrina da equivaléncia é algo relativamente
recente no Brasil, 0 mesmo nao é verdade no exterior. Tanto nos Estados Unidos
como na Europa o uso da doutrina da equivaléncia é fato antigo e os critérios de sua
aplicacao ja estdo consolidados. A pratica judicial de longa data nestes paises nao
somente gerou regras para determinar se um elemento é equivalente a outro, como
os problemas surgidos com o tempo ajudaram a depurar esta pratica e a adequar a
doutrina a contemporaneidade. Entao, considerando que o conceito de equivaléncia
foi importado para nosso sistema, nada mais légico do que se aproveitar da
experiéncia bem sucedida destes paises em gerar um ambiente propicio a inovacao
tecnoldgica, analisando a justificacdo da doutrina da equivaléncia, o contexto original

em que os critérios foram criados e a sua evolugéo.

4.1 DOUTRINA DA EQUIVALENCIA NOS ESTADOS UNIDOS

A Doutrina da equivaléncia € uma criacao da jurisprudéncia americana, o que
torna extremamente interessante analisar os casos judiciais em que os critérios de
afericao da equivaléncia foram originalmente criados, para entender a motivacao por
tras destes critérios, a légica da aplicacao e a evolucao da doutrina ao longo dos anos.
Assim, na sequéncia vamos analisar quatro casos paradigmaticos dos tribunais

americanos.
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4.1.1 Winans V. Denmead

A Suprema Corte americana reconheceu a doutrina da equivaléncia pela
primeira vez em 1854 no caso Winans v. Denmead'4. O autor da acdo foi Ross
Winans, que inventou e obteve patente em 1847 de um vagao ferroviario projetado
para transportar mais carvao do que os até entao existentes's. O vagao de Winans
incorporou a forma de um tronco de cone, sendo que o didmetro da se¢éo transversal
circular diminuia progressivamente do topo para o fundo, esta configuracao cénica
mudava o centro de gravidade da carga e aumentava a area de superficie na qual se
apoiava, permitindo que mais peso fosse distribuido contra os lados do vagao®s. O
principio funcional da invencao se baseia no fato da forca exercida pelo peso da carga
pressionar igualmente em todas as direcées em um cone, sendo que isto faz com que
0 vagao aguiente mais peso sem sofrer alteracées de forma. A forma do vagao de
Winans pode ser visualizada nas vistas superior e frontal abaixo reproduzidas,

retiradas da patente.

Figura 1: Vista superior e frontal vagao Winans

144 ADAMS, Charles. The Doctrine of Equivalents: Becoming a Derelict on the Waters of Patent Law
TU Law Digital Commons, Tulsa, 2006. Disponivel em: <
https://digitalcommons.law.utulsa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1060&context=fac pub> .Acesso
em: 15 mai. 2018.p.1113.
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Fonte patente US.5.175

Adam, Edward e Talbot Denmead fabricaram vagées em que substituiram o
tronco de cone de Winans por um tronco de piramide com secao transversal
octogonal, em que a secao também diminuia do topo para o fundo, obtendo muitos
dos mesmos beneficios conferidos pelo uso de uma forma cénica, o que foi confirmado
por testemunhas de ambas as partes no juizo de primeira instancia'¥’. Entretanto, o
inventor reivindicou na patente somente a forma de um tronco de cone para o vagao,
0 que pela analise de infracao literal, que era o padrdo na época, estaria fora do
escopo da protecao, o que fez com que perdesse a causa no primeiro grau.

Na analise do caso, a Suprema Corte estabeleceu que haviam duas questdes
a serem enfrentadas: uma questao de direito, que era determinar o objeto patenteado,
e; uma questdo de fato, que era determinar se este objeto foi construido, usado ou
vendido pelos réus'. Para a Corte, a determinacao do objeto da invencao patenteada
compreendia verificar: qual era a estrutura ou dispositivo que o inventor considerava
incorporar sua invengao; qual era o modo de operacgao introduzido e empregado por
esta estrutura ou dispositivo; qual era o resultado obtido por este modo de operacéo,
e; se a reivindicagdo cobria 0 modo de operacao descrito pelo qual o resultado era

alcancado.' A estrutura era o corpo tronco cénico do vagéao ferroviario, 0 modo de

147 PAUL, Darcy August. The judicial doctrine of equivalents. Harvard Journal of Law & Technology.
Cambridge. v.17, n?1, 2003. Disponivel em:
<http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v17/17HarvdLTech247.pdf>. Acesso em: 08 mar. 2018.p252.
148 Winans v. Denmead. 56 U.S. (15 How.) 330

149 Winans v. Denmead. 56 U.S. (15 How.) 330
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operacao era a distribuicdo uniforme do peso da carga em todas as direcées que esta
forma provocava e, por fim, o efeito obtido era a obtencao de vagéao ferroviario com
maior durabilidade e capaz de transportar uma carga que era o dobro de seu peso
préprio (algo impraticavel com os vagdes convencionais)'s°. No ultimo quesito, que era
determinar se a reivindicacdo compreendia 0 modo de operacao pelo qual o resultado
era alcancado, a Corte inovou e mudou o paradigma até entdo dominante.
Considerando que havia evidéncias que provavam que para uso pratico a forma
octogonal da secao transversal do vagao era substancialmente a mesma que a secéao
circular, considerou a secédo octogonal equivalente a secao circular e um tronco de
piramide octogonal equivalente a um tronco de cone. Como pertinentemente apontado
por uma das testemunhas, embora a forma circular fosse a melhor para resistir a
pressao, a forma octogonal chegava a um resultado quase tdo bom e um poligono
com varios lados seria equivalente a um circulo's'. Trata-se de uma questdo de
geometria basica, inimeros sdo os poligonos que podem ser inscritos em um circulo
e quanto mais lados o poligono tiver, mais préxima a sua forma sera da forma do
circulo. Entao, adotar uma sec¢ao transversal com forma poligonal ndo proporcionara
um efeito tdo bom como uma seg¢éo circular, mas o efeito sera proximo e quanto mais
lados tiver o poligono mais préximo sera. Esta relacao pode ser visualizada na figura
abaixo, em que temos um octégono inscrito em um circulo. O circulo externo seria a
secao transversal do vagao de Winans e o octégono interno seria a secdo do vagao
fabricado pelos Denmead.

Figura 2- Octégono inscrito em um circulo

Fonte: GOOGLE Imagens. Disponivel em: https://goo.gl/images/wdDYfc. Acesso em 16 mai.2018

O fundamento da decisdo da Suprema Corte foi considerar que uma patente
nao protege uma mera mudanca de forma de um objeto, 0 que seria o trabalho de um

150 [bjdem.
151 [bidem.
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construtor e ndo de um inventor, mas sim uma mudanca de forma associada a
principios tecnolégicos e/ou energias naturais para introduzir um novo modo de
operacao, do qual decorre um novo resultado Gtil e que, em ultima analise, este modo
de operacdo seria objeto da protecdo conferida’s2z. Em suma, copiar o0 modo de
operacao de uma patente é infringir a patente. A forma tronco-piramidal utilizava o
mesmo principio de operagédo da forma tronco-cénica, propiciando uma distribuicao
de forcas uniforme em todas as dire¢des, ndo tdo boa como a obtida pelo tronco de
cone, ja que um octégono seria uma reproducao imperfeita de um circulo, mas
suficiente para obter um resultado pratico semelhante e para considerar que as formas
seriam equivalentes.

Segundo August Paul, a conclusdo da Suprema Corte ndo era tdo nova e
original quanto parecia e a esséncia da doutrina da equivaléncia ja estava presente
desde os primeiros casos de infragdo de patente registrados, apenas estes nao faziam
a distincao entre infracao literal e infracdo por equivaléncia's. O autor cita o caso Gray
v. James de 1817, em que a Corte considerou que quando maquinas sao
substancialmente as mesmas, operam do mesmo modo e produzem 0 mesmo

resultado, devem ser consideradas as mesmas?s.

4.1.2 Graver Tank V. Linde Air Products Co.

Quase cem anos depois do caso Winans, em 1950 a Suprema Corte julgou o
caso Graver Tank.v.Linde Air Products co. Tratava-se de uma demanda por
contrafacao da patente US2043960, que tinha por objeto um processo de soldagem
elétrica e os fluxos ou composicdes a serem usados com dito processo. A Corte
confirmou a sentenca dos Tribunais inferiores de violagao por equivaléncia da patente,
afirmando que a esséncia da Doutrina dos Equivalentes € impedir alguém de praticar
fraude contra uma patente, enquanto seu fundamento reside na teoria de que se dois
dispositivos fazem o mesmo trabalho, substancialmente da mesma maneira e obtém
substancialmente 0 mesmo resultado, eles sdo 0 mesmoss. Basicamente a mesma

l6gica empregada no caso Winans. Este é o principal teste aplicado na afericao de
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equivaléncia de patentes pelo judiciario americano até hoje, sendo conhecido como
teste tripartite ou teste de tripla identidade (mesma funcao, mesmo modo, mesmo
resultado), compreendendo uma analise em trés etapas: i) verificar se os elementos
satisfazem substancialmente a mesma funcdo; ii) se a realizam essencialmente do
mesmo modo, €; iii) se chegam substancialmente ao mesmo resultado.

No caso Graver Tank, as reivindicagdes da patente protegiam um fluxo ou
composicao de solda contendo silicatos de metais alcalinos terrosos, em particular um
silicato de magnésio, enquanto a composi¢ao do réu empregava silicato de manganés
(que nao é um metal alcalino terroso), entdo, a questao trazida perante a Suprema
Corte era se o0 uso de manganés infringiria a patente por equivaléncia. Ao enfrentar a

questao, a Corte fez uma afirmacgao hoje célebre:

A equivaléncia, na lei de patentes, ndo é prisioneira de uma férmula,
e nao € um absoluto para ser considerado no vacuo. Nao requer uma
identidade completa para todos os fins e em todos os aspectos. Na
determinagao de equivalentes, coisas iguais as mesmas coisas podem
nao ser iguais entre si e, pelo mesmo argumento, coisas que para a
maioria dos propositos sado diferentes as vezes podem ser
equivalentes. Deve ser considerada a finalidade para a qual um
ingrediente é usado em uma patente, as qualidades que possui
quando combinado com outros ingredientes e a fungdo que se destina
a realizar (tradugao nossa)'se.

Em outras palavras, a andlise deve ser realizada no caso concreto e nao
comparando os ingredientes entre si, ndao interessa se dois ingredientes tem
propriedades quimicas diferentes, deve-se verificar a fungcdo que um ingrediente
realiza em uma férmula, como a realiza em combinagdo com outros ingredientes e 0
resultado perseguido (o teste de tripla identidade). A decisdo ainda enfatiza que um
fator importante é se pessoas razoavelmente qualificadas na técnica teriam sabido da
permutabilidade do ingrediente ndo contido na patente com o que foi reivindicado's’.
Deste modo, foram instrumentais para a decisdo tomada os testemunhos de técnicos,

corroborados em reconhecidos texto de quimica inorganica, que afirmaram que

156 “Equivalence, in the patent law, is not the prisoner of a formula, and is not an absolute to be
considered in a vacuum. It does not require complete identity for every purpose and in every respect.
In determining equivalents, things equal to the same thing may not be equal to each other, and, by the
same token, things for most purposes different may sometimes be equivalents. Consideration must be
given to the purpose for which an ingredient is used in a patent, the qualities it has when combined
with the other ingredients, and the function which it is intended to perform”. Graver Tank & Mfg. Co. v.
Linde Air Products Co., 339 U.S. 605 (1950).
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manganés e magnésio sao similares em muitas das suas reac¢des, que ambos servem

0 mesmo propdsito nas composi¢des e que o resultado final no fluxo € o mesmo?se.

4.1.3 Hilton Davis Chemical Co. V. Warner-denkinson Co.

Hilton Davis e Warner-denkinson eram empresas que fabricavam corantes
alimenticios, sendo que impurezas deviam ser removidas destes corantes para
atender aos rigorosos requisitos governamentais para alimentos. Hilton Davis
desenvolveu e patenteou um processo de purificagdo melhorado, batizado de "ultra
filtracao", que através de osmose separava alguns componentes da solucdo, mas nao
outros, removendo as impurezas e impedindo a passagem do corante, utilizando para
tal finalidade uma membrana com tamanho de poros de 5 a 15 Angstroms, sob
pressdo de 200 a 400 psi e pH dentro de um intervalo de 6,0 a 9,0'°. Warner-
Jenkinson desenvolveu um processo similar que funcionava com um pH de 5,0. Hilton-
Davis alegou que um pH de 5,0 era equivalente ao um pH dentro do intervalo de 6,0
a 9,0 e, portanto, Warner-denkinson estaria violando a sua patente; Warner-denkinson
se defendeu adotando duas linhas de defesa, primeiro atacando os fundamentos da
Doutrina dos equivalentes e sustentado que nao seria mais aplicavel diante de
mudancas na lei de patentes ocorridas apds “Graver Tank” e, ainda, argumentando
que o histérico do processamento do pedido de patente impedia a aplicacao da
doutrina dos equivalentes, pois Hilton-Davis teria alterado suas reivindicacbes para
evitar um documento do estado da técnica que divulgava um processo similar que
operava com um pH acima de 9,010,

A tese da infragéo por equivaléncia sustentada por Hilton Davis se lastreava no
testemunho de técnicos que afirmaram que um pH de 5,0 tem 0 mesmo efeito que um
pH de 6,0, inclusive com a admissao do proprio expert da Warner-Jdenkinson de que o
processo da Hilton Davis seria capaz de operar com o pH de 5,0, levando a conclusao
de que um técnico no assunto saberia que realizar ultra filtragdo com pH de 5,0

158 Ibidem.

159 Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co., Inc., 62 F. 3d 1512 - Court of Appeals,
Federal Circuit 1995

160 ADAMS, Charles. The Doctrine of Equivalents: Becoming a Derelict on the Waters of Patent Law
TU Law Digital Commons, Tulsa, 2006. Disponivel em: <
https://digitalcommons.law.utulsa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1060&context=fac_pub> .Acesso
em: 15 mai. 2018.p.1128.
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permitiria a membrana desempenhar a mesma funcao, substancialmente do mesmo
modo e chegar ao mesmo resultado, caracterizando a equivaléncia'®'.

A Suprema Corte reafirmou a doutrina da equivaléncia, considerando que os
argumentos apresentados contra sua validade ja haviam sido refutados cinquenta
anos antes em Graver Tank e que se 0s congressistas quisessem eliminar a doutrina
de equivaléncia teriam expressamente proibido a sua aplicagdo's2. A Corte também
reiterou o teste de infracdo sob a doutrina dos equivalentes com importantes
atualizacoes, explicando que infracdo nos moldes estabelecidos em Graver Tank
significa apresentar diferencas insubstanciais com os elementos reivindicados e que,
na maioria dos casos, o teste tripartite torna estas diferencas ilusérias aparentes?es.
No entanto, para adequar o teste de tripla identidade aos novos tempos e impedir
abusos da doutrina da equivaléncia, a Suprema Corte achou por bem impor
limitac6es, adotando a regra que ficaria conhecida como regra de todos os elementos
(“all elements rule”), segundo a qual a doutrina dos equivalentes pode modificar um
elemento da reivindicacdo, mas nao suprimi-lo por completo's4, deste modo cada
elemento da reivindicacao é considerado material para definir o escopo da protecao e
a analise de equivaléncia deve ser realizada comparando elemento a elemento e ndo
na invencao como um todo'ss. Isto também significa que todos os elementos da
reivindicacdo devem ser reproduzidos, de forma literal ou por equivaléncia, para
infringir a reivindicagéo.

De acordo com Darcy August Paul, a Suprema Corte adotou a regra de todos
os elementos em uma tentativa de refrear o uso indiscriminado da doutrina da
equivaléncia para expandir demasiadamente ou mesmo ignorar as reivindicacoes,
sendo uma evolucdo de uma longa sequéncia de decisdes judiciais em que a
aplicacao de forma livre levou na pratica a liberacdo dos limites impostos pelas

161 Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co., Inc., 62 F. 3d 1512 - Court of Appeals, Federal
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reivindicacoes e a uma tendéncia de tornar as reivindicagdes em algo sem funcao ou
significado?es.

A decisao ainda faz referéncia a insuficiéncia do teste em alguns casos, pois,
como foi criado em uma época de tecnologia mais simples, eventualmente pode nao
ser suficiente com a tecnologia atual. Nestes casos, deve-se recorrer a outros indicios
além da analise funcao/meio/resultado e a consulta a experts na area, por exemplo:
indicios de que o objeto incriminado é uma copia do objeto protegido sdo bons
indicativos que as diferencas provavelmente sdo insubstanciais; assim como indicios
de que o objeto incriminado € resultado de tentativas de superar e contornar o objeto
da patente, desenvolvendo uma tecnologia prépria, sao bons indicativos que as
diferencas provavelmente sao substanciais; ja indicios de desenvolvimento
independente da tecnologia nao trazem em si nenhuma informagéo relevante sobre a
substancialidade das diferencas, ja que néo estado relacionados nem a uma tentativa
de mascarar a copia e nem a um esforco para superar a patente?s.

Outro entendimento importante gerado no caso Warner-denkins se refere ao
tempo dos equivalentes a serem considerados, se estariam limitados aos conhecidos
na data de concessao da patente ou se compreenderiam equivalentes surgidos depois
desta data. Neste caso firmou-se a posicdo de que avancos surgidos apds a data de
concessao da patente podem infringi-la sob a Doutrina da equivaléncia's. Em ultima
analise, o que estava em discussao era a data de afericdo da equivaléncia, se na data
de emissao da patente ou na data de ocorréncia da infracao, ou seja, se 0 universo
da tecnologia disponivel para buscar os equivalentes estaria limitado a data de
concessao da patente, ou se tecnologia criada posteriormente a esta data poderia ser
considerada equivalente. Ao final, a Suprema Corte reconheceu o que hoje se chama
de contrafacdo evolutiva, ou seja, a possibilidade de considerar equivalente uma
tecnologia que nem existia na data em que a patente foi concedida.

Warner-Jenkins também invocou como argumento de defesa a doutrina do
“prosecution history estoppel”, que no Brasil é conhecido como histérico do

processamento do pedido, para barrar a aplicacado da doutrina da equivaléncia. T.

166 PAUL, Darcy August. The judicial doctrine of equivalents. Harvard Journal of Law & Technology.
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Whitley Chandler explica bem esta doutrina, ao afirmar que se fosse possivel termos
dois pedidos de patentes com 0 mesmo inventor, mesma data de depdsito, mesma
data de publicacdo, mesma descricdo e mesmas reivindicacoes, a protecdo de ambas
as patentes somente seria a mesma se os advogados responsaveis por cada uma
apresentassem exatamente as mesmas respostas as mesmas questdes do escritorio
de patentes’®*. Durante o tramite de um pedido de patente podem ocorrer, e
normalmente ocorrem, mudancas na protecao reivindicada. Nos Estados Unidos,
apos o deposito de um pedido de patente, o depositante recebe uma comunicacao
chamada de primeira acao do escritério (“first office action”), em que o examinador
encarregado descreve o que esta errado com o pedido, podendo rejeitar
reivindicagdes, listar defeitos no relatério, citar anterioridades e levantar objegoes'™.
Esta primeira acdo do escritério deve ser respondida para superar objecoes e
rejeicées, o que pode ser feito por uma emenda (quando contém modificacées no
pedido) ou uma resposta (quando consiste de argumentacdo, defesas e
esclarecimentos)'”. A primeira acao pode ser seguida de outras subsequentes, até
que o examinador esteja satisfeito e um aviso de conformidade (“notice of allowance”)
seja enviado'’2. Toda a comunicagao entre o depositante e o Escritorio de Patentes e
Marcas é registrada no histérico do processamento do pedido e qualquer afirmacao,
argumentacao, admissado e/ou modificacao feita pelo depositante pode ser utilizada
em uma acao judicial contra a patente’”s. O histérico do processamento do pedido é
uma limitacdo reconhecida pela Suprema Corte a aplicacdo da Doutrina da
equivaléncia, impedindo o titular da patente de recapturar matéria que tenha
renunciado durante o processo de patenteamento de sua invencao'4. O exemplo mais
comum é a apresentacado de emendas as reivindicagdes para limitar a protecao a fim
de evitar a antecipacdao de matéria por uma anterioridade encontrada na busca do

escritério de patentes, que é justamente o que aconteceu neste caso.
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Hilton Davis apresentou emendas as suas reivindicacdes para evitar
antecipacao por um processo de ultra filtracdo anterior que, entre outras diferencas,
operava com um pH acima de 9,0, restringindo o pH de sua inveng¢ao a um intervalo
de 6,0 a 9,0'5. Se o valor superior do intervalo tinha sua razao de ser na anterioridade,
o valor inferior ndo tinha nenhum motivo aparente para ter sido adotado. Alguns juizes
concluiram que o histérico do processamento do pedido ndo poderia ser utilizado para
impedir a aplicagdo da Doutrina da equivaléncia neste caso, porque a analise deve
contemplar ndo somente o que foi renunciado, mas também os motivos desta
renuncia'’e. Por este raciocinio, a equivaléncia ndo poderia ser utilizada para estender
a reivindicacao para um pH acima de 9,0, pois esta limitacao foi realizada para evitar
um documento do estado da técnica e houve a renuncia destes valores para obter a
concessao da patente, mas nao haveria qualquer impedimento para usar a
equivaléncia para estender o limite inferior do pH de 6,0 para 5,0. Outros membros da
Corte argumentaram que, embora fosse verdade que o motivo da rendncia €
importante, Hilton Davis n&o teria explicado porque teria adotado o valor inferior do
intervalo'””. No final, a Suprema Corte atribuiu a Hilton Davis o 6énus da prova para
demonstrar que nao havia adotado o limite de pH de 6,0 para escapar de uma

anterioridade, o0 que a empresa efetivamente nao conseguiu..

4.1.4 Festo Corp. V. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.

A Festo Corporation era titular de duas patentes, de um cilindro sem haste
aperfeicoado e de um dispositivo acionado por pistdo que usava magnetos para mover
objetos em um sistema de transporte, o qual tinha multiplos usos industriais'?s. Durante
0 processamento dos pedidos ambos sofreram emendas. A primeira patente foi
emendada devido a uma rejeicdo do examinador, que considerou que 0 modo de
operacdao nao estava descrito de forma clara e que algumas reivindicacées nao
estavam de acordo com as normas do USPTO, ja a segunda patente foi emendada
durante um procedimento de reexame'”. Nao foram emendas que tivessem sido

provocadas pelo estado da técnica anterior, no entanto, nos dois casos foi incluida
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uma nova limitacdo, especificando que as invencdes contém um par de anéis de
vedacao unidirecionais, cada anel dotado de uma aba em um lado para impedir
impurezas de cairem no conjunto do pistdo’®. Na segunda patente foi ainda
acrescentada uma limitacao adicional de que o invélucro exterior do dispositivo (a
manga) € composto por um material magnetizavel's:.

O dispositivo fabricado e vendido por Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co
utilizava um cilindro dotado de um Unico anel de vedacéo bidirecional (no lugar de dois
anéis unidirecionais) e apresentava uma manga constituida por material nao
magnetizavel, ou seja, nao infringia literalmente nenhuma das duas patentes, o que
fez com que Festo propusesse acao de contrafagcdo baseada em infragdo por
equivaléncia’e. A empresa ré se defendeu sustentando que Festo estaria impedida de
invocar a equivaléncia pelo histérico do processamento do pedido, uma vez que 0s
anéis de vedacao e a liga magnetizada da manga foram divulgados pela primeira vez
nos pedidos alterados, do que decorre que estas altera¢des limitariam as patentes e
caracterizariam renuncia justamente das alternativas que sédo os préprios pontos de
diferenca nos dispositivos concorrentes?ss,

Ao julgar a apelacao da empresa ré, vencida na primeira instancia, a Corte de
Apelagéo do Circuito Federal modificou seu posicionamento sobre o modo como o
histérico do pedido deveria ser aplicado para limitar a doutrina da equivaléncia,
sustentando que ao limitar uma reivindicagao para obter uma patente o depositante
renuncia a todos os equivalentes do elemento modificados4. A partir desta decisao, o
simples fato de ter feito uma modificacdo barrava completamente a aplicacdo da
equivaléncia para o elemento modificado, sem qualquer analise sobre a natureza da
modificagdo ou dos motivos que a desencadearam. Em outros termos, aplicar o
histérico do processamento do pedido passou a significar impedir de modo absoluto a
aplicagdo da doutrina da equivaléncia, tornando as duas doutrinas mutuamente
excludentes. Esta foi uma mudanca radical no posicionamento da Corte, que até entao
aplicava o histérico do pedido de maneira flexivel, analisando caso a caso quais foram
0s motivos para as modificacdes e tendo como pressuposto que nem toda modificacao

180 |bidem.p.728
181 Ibidem p.728
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impediria a aplicagdo da doutrina da equivaléncia e nem todos os equivalentes seriam
renunciados pelo depositante.

Para se ter uma ideia do impacto deste novo posicionamento, antes da decisao
da Corte de Apelagao, no periodo de oito de junho de 1999 até vinte e oito de
novembro de 2000, o Circuito Federal analisou infragdo por equivaléncia em sessenta
e seis casos, nos quais o histoérico do pedido foi utilizado como defesa vinte e quatro
vezes, sendo que em quatorze destas a equivaléncia continuou disponivel para o
titular da patentess. No periodo subsequente a decisao e até a revisao pela Suprema
Corte, os casos apreciados envolvendo equivaléncia foram setenta e seis, dentro os
quais o histérico do processamento do pedido foi invocado como matéria de defesa
vinte e cinco vezes, porém desta vez em nenhum caso a equivaléncia continuou
disponivel ao titular da patentets.

A Suprema Corte reverteu esta decisdo, afirmando que a relevancia do historico
do processamento do pedido para barrar a aplicacdo da doutrina da equivaléncia
surge quando uma emenda é realizada para garantir a concessao e a emenda limita
0 escopo original da patente'®”. Segundo este Tribunal Superior, o equilibrio adequado
foi atingido no caso Warner-Jenkinson, que atribuiu o 6nus da prova ao titular da
patente, que teria que provar que uma emenda néo foi feita por nenhuma razao que
desse motivo ao uso do histérico do pedido e, ainda, que ndo renunciou a um
equivalente em particular®e. Assim, uma emenda restritiva realizada em uma
reivindicacao criaria uma presuncao relativa de que o titular renunciou a equivalentes,
mas esta presuncao poderia ser superada. A equivaléncia ainda estaria disponivel ao
titular da patente em casos em que nao se poderia razoavelmente entender que houve
renuncia de um equivalente particular, como quando o equivalente fosse imprevisivel
na época da emenda, ou quando a racionalidade subjacente a emenda tivesse apenas
uma relacdo tangencial com o equivalente em particular ou, ainda, se ndo fosse
razoavel esperar que o depositante descrevesse o equivalente acusado na época da

emenda realizada'®®. Em outras palavras, o titular da patente teria que comprovar que
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na época da emenda nao seria razoavel esperar que um técnico no assunto redigisse
uma reivindicacao que compreendesse de forma literal o equivalente alegado.

A Suprema Corte ndo apresentou nenhum critério para o uso destes trés testes
e, apods restaurar a andlise flexivel do histérico de processamento do pedido, reenviou
o caso para o Circuito Federal, que deveria determinar qual matéria foi renunciada
durante o tramite do pedido. Deve-se evidenciar que apesar de reverter o
posicionamento radical da Corte de Apelacao do Circuito Federal, a Suprema Corte
estabeleceu requisitos mais rigidos para a aplicacdo da equivaléncia quando
comparado com os padrdes estabelecidos no caso Warner-Jdenkinson. O motivo foi o
reconhecimento por parte da Corte que utilizar a Doutrina da Equivaléncia para
estender a protecao além da interpretacao literal de uma reivindicacdo pode criar
incerteza sobre os limites do escopo da patente e, se 0 conjunto de elementos que
podem ser considerados equivalentes aos elementos reivindicados nao esta claro, os
concorrentes podem ser incapazes de determinar o que é uma alternativa permitida e
0 que é uma contrafacao por equivaléncia'®'. Os juizes partiram do principio que uma
patente confere ao seu titular direito de propriedade e a propriedade requer limites
claros e bem definidos, pois a clareza é essencial para promover 0 progresso e
permitir investimento eficiente em inovagéo, o que somente é possivel se o titular da
patente souber o que lhe pertence e o publico souber 0 que nao pertence’*2,

Nao obstante reconhecer que aceitar que equivalentes estdo cobertos pela
patente pode gerar um grau de incerteza, a Corte afirmou que a equivaléncia continua
sendo necessaria, uma vez que a natureza da linguagem torna impossivel capturar a
esséncia de uma invencgao e todos seus nuances, ou mesmo descrever com precisao
o alcance de sua novidade, do que decorre que limitar a interpretagcdo de uma
reivindicacao apenas a seus termos literais diminuiria grandemente o valor da patente
para o inventor, uma vez que substituicbes sem importancia e insubstanciais de
elementos poderiam escapar a protecao da patente’ss.

Ao receber de volta o caso, o Circuito Federal fez consideracdes sobre os trés
testes estabelecidos pela Suprema Corte. No que se refere a imprevisibilidade do
equivalente na data da emenda, a afericdo deveria ser feita considerando o ponto de
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vista de um técnico no assunto, ou seja, deveria ser realizada utilizando evidéncias
extrinsecas ao histérico do pedido, consultando experts e outras fontes externas,
sendo que, de maneira geral, tecnologia compreendida pelo estado da técnica seria
previsivel, enquanto tecnologia criada posteriormente a esta data seria imprevisivel
pelo técnico no assunto'®. Na pratica, isto limitaria o universo de equivalentes as
tecnologias surgidas apds a emenda. No que se refere ao teste de tangenciabilidade,
0 questionamento deveria recair sobre a relacdo entre a linguagem da reivindicacao
emendada e o equivalente acusado, determinando o significado objetivo da emenda
e se teria alguma relacado com o equivalente em questao, evitando consulta a fontes
externas ao histérico do pedido para preservar a funcdo de noticia ao publico das
patentes'®s. Por fim, o teste da descri¢cao razoavel teria sido engendrado pela Suprema
Corte como uma valvula de escape, que permitiria ao titular da patente apresentar
outras razbes que nao a imprevisibilidade do equivalente e a relacdo apenas
tangencial com o equivalente para justificar a emenda, porém, o Circuito Federal
considerou este teste muito amplo e receou que fosse usado como uma excecao
demasiado extensa para o histérico do processamento do pedido, defendendo uma
interpretacdo mais restritiva do teste, restringindo as razdes para seu uso apenas a
limitac6es da linguagem?s.

Ao aplicar estes testes ao caso Festo, a Corte chegou a concluséo de que nao
haviam elementos suficientes para determinar se as modificacdes seriam
imprevisiveis por um técnico no assunto na data da emenda e enviou estas questdes
para a Corte Distrital para resolucao, ja nos testes da tangenciabilidade e da descricao
razoavel, considerou que Festo falhou em ambos'¥’. Festo argumentou que as
emendas nao foram realizadas para evitar rejeicdo pelo examinador, logo 0 motivo
teria uma relacdo apenas tangencial com a reivindicacao, entretanto, para a Corte
este ndo seria o questionamento correto a ser feito, a questao ndo seria se a emenda
foi tangencial ao motivo para realizar a modificagdo, mas se a emenda foi tangencial

ao equivalente acusado e como a emenda foi obviamente relevante para o
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equivalente, Festo falhou no teste da tangenciabilidade'. Por fim, quanto ao teste da
descricao razoavel, Festo argumentou que o produto acusado incorporava elementos
de projeto de qualidade inferior que ndo se poderia razoavelmente esperar que o titular
da patente reivindicasse, no entanto, a Corte explicou que o teste da descricdo
razoavel se refere a habilidade do depositante descrever um equivalente e ndo no seu
mérito, logo, se os elementos eram inferiores, isto sugeriria uma op¢do de nao
reivindica-los e nao a uma impossibilidade de fazé-lo®.

Tanto a decisdo da Suprema Corte como a definicao dos critérios de aplicacao
dos testes feita pelo Circuito Federal tem como razado subjacente obter melhor
equilibrio entre a efetividade da protecdo da patente, que necessita da inclusédo de
equivalentes no escopo das reivindicacées, com a fungao de notificagdo ao publico
das patentes, que somente é possivel se o escopo das reivindicacbes puder ser
determinado de forma clara e bem definida.

E necessario pontuar que, ao se estabelecer que somente um equivalente
imprevisivel na data de realizacdo de uma emenda restritiva ainda estaria disponivel
ao titular de uma patente, se esta obrigando o titular a redigir a emenda com maior
cuidado, pois esta tera que contemplar todas as alternativas tecnoldgicas previsiveis
na época. Deste modo, o teste cumpre o seu objetivo de dar maior énfase a fungéo
de notificagdo ao publico da patente, entretanto, como bem apontado por Marc D.
Sharp, isto coloca de ponta cabeca a logica da doutrina da equivaléncia, nao
permitindo o uso da equivaléncia para compreender pequenas variacées, que seriam
alteracdes insubstanciais na patente e alvo tradicional da doutrina, mas possibilitando

ao titular da patente alcancar pela equivaléncia avancos substantivos na técnica2.

4.2 DOUTRINA DA EQUIVALENCIA NA EUROPA

A Convencao sobre a Patente Europeia (Tratado de Munique) estabelece o
escopo da protecdo de uma patente no artigo 69, que determina que a protecédo de
uma patente europeia deva ser determinada pelas reivindicagdes e que a descricao e
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os desenhos devam ser utilizados para interpretar as reivindicacées2'. A Convencao
ainda compreende um protocolo Interpretativo do artigo 69, segundo o qual o alcance
de uma patente ndo pode ser entendido como estando limitado ao significado estrito
e literal dos termos utilizados nas reivindicagdes, nem pode ser entendido que as
reivindicacdes sirvam apenas como diretriz e a real protecao conferida pode estender-
se aquilo que um técnico no assunto, apos analisar o relatério descritivo e os
desenhos, considera que o titular da patente teria contemplado22. Dito de outro modo,
a protecao nao esta limitada a interpretagao literal das reivindicacées, mas também
nao pode ser estendida de forma descomedida através de suposi¢cdes sobre o que
seria a matéria que o titular da patente desejava proteger, mas nao reivindicou. As
razbes da inclusdo desta segunda parte no artigo sdo histéricas, esta era a antiga
técnica utilizada na Alemanha, um técnico no assunto estudava o relatério descritivo
e desenhos e extraia 0 que considerava ser o principio inventivo protegido, aplicando
dito principio na afericdo da contrafacdo da patente. Esta mesma técnica foi muito
utilizada no Brasil e até hoje tem resquicios no modo como se afere a contrafacdo em
nosso pais. Evidentemente que uma interpretacdo do escopo de uma patente como
esta, sem critérios definidos e a mercé de conceitos subjetivos do intérprete, tende a
levar a resultados imprevisiveis, comprometendo a seguranca juridica e a funcéo de
noticia ao publico da patente, uma vez que torna muito dificil a um terceiro determinar
qual é a matéria objeto da exclusividade. A Convencéao procurou adotar uma posicao
intermediaria entre estes dois extremos, de modo a ser justa para o proprietario da
patente com um razoavel grau de seguranca juridica para terceiros. Uma reforma no
inicio dos anos 2000 adicionou um artigo 2% ao protocolo interpretativo do artigo 69,
que prevé expressamente que para o propoésito de determinar a extensao da protecao
conferida por uma patente europeia, deva ser levado em consideragcao qualquer
elemento que seja equivalente a um elemento especificado nas reivindicacoes2s.
Entretanto, o protocolo interpretativo ndo fornece qualquer critério do que seria um

elemento equivalente.

200 EUROPEAN PATENT ORGANIZATION (EPO). European Patent Convention. Munich,1973.
Disponivel em: <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc.html>. Acesso em 15 mai.
2018.art.69

202 EUROPEAN PATENT ORGANIZATION (EPO). loc.cit.

203 EUROPEAN PATENT ORGANIZATION (EPO). European Patent Convention. Munich,1973.
Disponivel em: <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc.html>. Acesso em 15 mai. 2018.
Protocol on the Interpretation of Article 69



70

O problema é que cada pais tem sua proépria interpretacao do escopo de uma
patente e dos critérios de aplicagdo da equivaléncia, bem como do artigo 69 da
Convencao sobre a Patente Europeia e de seu protocolo interpretativo. Por exemplo,
o Judiciario da Suécia admite sete impedimentos para a aplicacao da doutrina da
equivaléncia, ndo aceitando sua utilizacao: se a invencao é uma mera adaptacao de
tecnologia conhecida; se a invencédo e o produto (ou processo) acusado resolvem
diferentes problemas técnicos; se o produto (ou processo) acusado €& um
aperfeicoamento da invencado; se a capacidade de um técnico no assunto nao é
suficiente para permitir que faca a substituicio do elemento reivindicado pelo
elemento incriminado; se a aplicacdo da doutrina da equivaléncia leva a uma
sobreposicdo com o estado da técnica; se foi feita uma limitagdo durante o
processamento do pedido; se a caracteristica ausente na suposta contrafacdo é
considerada importante na descricdo da patente24, Como veremos na sequéncia,
alguns destes impedimentos sdo comuns a maioria dos ordenamentos juridicos, como
a limitacao feita durante o processamento do pedido e a sobreposicdo com o estado
da técnica, outros sao exclusivos da Suécia, o que cria a possibilidade de sentengas
conflitantes com outros paises.

Na Europa os dois casos extremos sao o Reino Unido e a Alemanha. O Reino
Unido adota uma interpretacao estrita das reivindicagdes e a infracéo literal ou textual
€ a Unica disponivel ao titular da patente, o que facilita a afericao de contrafacao, mas
gera a necessidade de redigir reivindicacdes amplas e faz com que patentes com
reivindicacbes extremamente amplas sejam concedidas>s. Ja a abordagem da
Alemanha na afericdo de contrafacdo se baseia em interpretar as reivindicacoes de
forma ampla, estendendo bastante a linguagem das reivindicacées além de seu
significado literal ao aplicar a equivaléncia, o que faz com que o Escritério Aleméo de
patentes requeira ao depositante de um pedido de patente uma linguagem mais
especifica e precisa nas reivindicagdes para contrabalancar esta interpretacao mais

liberal2cs.
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A falta de uniformidade nos critérios de aplicacao da equivaléncia fica bastante
evidente ao analisarmos o caso “Epilady”. A patente européia EP0101656, depositada
em 29/07/1983 e concedida em novembro de 1986, tem como objeto um aparelho
para remocao de pelos com propdsitos estéticos, ou seja, um depilador,
comercializado com o nome “Epilady”. Este aparelho teve grande sucesso comercial
e sua patente serviu como fundamento para duas acbes de contrafacdo por
equivaléncia, justamente no Reino Unido e na Alemanha, onde a empresa americana
Remington Consumer Products langou um produto rival?o’. Importante esclarecer que
se tratava exatamente da mesma patente, com mesmo relatério descritivo e mesmas
reivindicacdes e, ainda, que a contrafacao foi analisada sob o mesmo artigo 69 da
Convencao sobre a Patente Europeia e 0 mesmo protocolo interpretativo, no entanto,
no Reino Unido a infragéo foi afastada e na Alemanha a equivaléncia foi admitida.

Abaixo sdo reproduzidas as figuras 1 e 2 da patente.

Figura 3 — vista frontal e lateral Epilady

Fonte: Patente EP0101656

De acordo com o resumo da invengdo, o aparelho € composto por um
alojamento portatil gue mantém em seu interior um motor elétrico, o qual faz girar uma
mola helicoidal, composta por uma pluralidade de espiras e dobrada em uma forma

arqueada, de modo a fazer com que as espiras se afastem no lado convexo e se
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aproximem no lado céncavo?s. Deste modo, quando a mola gira préxima a pele, os
pelos sao introduzidos na mola pelo lado em que as espiras estdo afastadas e sao
aprisionados e arrancados pelo lado em que estao proximas.

A reivindicacao independente da patente é a seguinte:

Um DISPOSITIVO DEPILADOR ELETRICAMENTE ACIONADO
compreendendo:

Um alojamento portatil;

Meios motores dispostos dentro de tal alojamento; e

Uma mola helicoidal compreendendo uma pluralidade de espiras
adjacentes arranjadas para ser acionadas por ditos meios motores em
um movimento rotacional deslizante em relagédo a pele, permitindo ao
pelo ser removido, dita mola helicoidal incluindo uma porgao arqueada
envolvente arranjada para definir um lado convexo no qual as espiras
estao afastadas, e um lado céncavo onde as espiras sao pressionadas
juntas, o movimento rotacional da mola helicoidal produzindo
movimento constante das espiras, de uma orientagdo afastada no lado
convexo para uma orientacdo pressionada no lado céncavo, para
aprisionamento e arrancamento dos pelos da pele do individuo,
através do qual a velocidade de superficie das espiras em relagéo a
pele supera em muito a velocidade superficial do alojamento
(traducao nossa)20°,

O produto incriminado fabricado e comercializado por Remington também
compreende um alojamento portatil com um motor elétrico, mas este motor gira uma
haste de borracha sintética, presa por suas extremidades e dobrada para formar um
arco, sendo provida de uma série de cortes que formam fendas, de modo que a forma
arqueada da haste faz com que as fendas se separem no lado convexo e se

208 DAAR, Yair; YAHAV, Shimon. Apparatus for hair removal. EP0101656, 29 jul.1983. Disponivel
em
<https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/inpadoc?CC=EP&NR=0101656A1&KC=A1&FT=
D&ND=4&date=19840229&DB=_&locale=en_EP>. Acesso em 09 abr. 2018.p.2.

209 An eletrically powered depilatory device comprising: a hand held housing; motor means disposed in
said housing; and a helical spring comprising a plurality of adjacent windings arranged to be driven by
said motor means in rotational sliding motion relative to skin bearing hair to be removed, said helical
spring including an arcuate hair engaging portion arranged to define a convex side whereat the
windings are spread apart, and a concave side corresponding thereto whereat the windings are
pressed together, the rotational motion of the helical spring producing continuous motion of the
windings from a spread apart orientation at he convex side to a pressed together orientation at the
concave side and for engagement and plucking of hair from the skin of the subject, whereby the
surface velocities of the windings relative to the skin greatly exceeds the surface velocity of the
housing relative thereto. DAAR, Yair; YAHAV, Shimon. Apparatus for hair removal. EP0101656, 29
jul.1983. Disponivel em
<https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/inpadoc?CC=EP&NR=0101656A1&KC=A1&FT=
D&ND=4&date=19840229&DB=&locale=en_EP>. Acesso em 09 abr. 2018.
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aproximem no lado céncavoz?®. Quando a haste de borracha gira proxima a pele, os
pelos sao introduzidos nas fendas pelo lado em que estdo afastadas e sao
aprisionados e arrancados pelo lado em que estao préximas. Este dispositivo pode
ser visualizado na figura abaixo.

Figura 4 — Lady Remington Liberty

Fonte: GOOGLE imagens. Disponivel em: https://goo.gl/images/RWpkir. Acesso em:19 mai.2018

N&o ha duvidas de que nao se trata de uma infracao literal e a questao que se
apresenta é se a haste de borracha sintética com fendas, arqueada para que as
fendas se separem no lado convexo e se aproximem no lado céncavo, € equivalente
a uma mola helicoidal dobrada em uma forma arqueada para fazer com que as espiras
se afastem no lado convexo e se aproximem no lado céncavo.

A Corte inglesa adotou um critério muito particular e préprio para resolver a
questao, desenvolvido no caso Catnic Components Ltd. v. Hill & Smith Ltd., em que
se determinou que as reivindicagbes devessem ter uma “construcdo intencional”.
“Intencional” porque a inteng&o do inventor de restringir os termos das reivindicagdes
ao seu significado literal, ou ndo, cumpre um papel determinante na analise. Mathur
Tarun corretamente aponta que esta técnica ndo corresponde exatamente a
equivaléncia, mas caracteriza um método de construgcdo de reivindicagoes
desenvolvido pelas Cortes Inglesas para lidar com casos em que a interpretacao literal

nao seja suficiente para resolver o problemaz't.

210 HATTER Jr, John P.The doctrine of equivalents in patent litigation: an analysis of the epilady
controversy. Indiana International e Comparative Law Review.v.5, n® 2, 1995. Disponivel em: <
http://journals.iupui.edu/index.php/iiclr/issue/view/794 > . Acesso em: 16 maio 2018.p.476.

211 TARUN, Mathur, Journal of intellectual property rights. v.12, Julho 2017. Disponivel em: <
http://www.manupatrafast.com/articles/Articles.aspx?j=3&v=Volume+12&jn=Journal+of+Intellectual+Pr
operty+Rights>. Acesso em: 16 maio 2018. p.415.
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Em “Epilady”, o juiz Hoffmann explicou que a linguagem da reivindicagdo
deveria ser dada uma abordagem “intencional” e ndo necessariamente literal e que,
em face de uma variante que se afirma ser equivalente, a Corte deveria fazer trés
perguntas: a) a variante tem um efeito material sobre o modo como a invencao opera?
b) o fato da variante néo ter efeito material sobre 0 modo como opera a invencao teria
sido evidente para um técnico no assunto na data de publicacéo da patente? c) mesmo
assim o técnico no assunto infere da linguagem da reivindicagdo que o titular da
patente entendeu que conformidade estrita com o significado principal era uma
exigéncia da invengao?72'2

Se a variante tem um efeito material no modo como a inveng¢édo opera nao ha
infracdo da patente, ou seja, se altera substancialmente o funcionamento n&o pode
ser equivalente. O Juiz Hoffmann, apds ouvir a opinido de técnicos, concluiu que a
haste de borracha trabalha do mesmo modo que a mola helicoidal e, portanto, ndo
tem efeito material sobre o modo como a invencao opera2's. A resposta negativa da
primeira questao torna necessario se fazer a segunda questao e, neste caso, se o fato
da variante n&o provocar efeito material no funcionamento da invengéo nao fosse
Obvio para um técnico no assunto na data de publicacdo da patente, estaria
descartada a contrafagdo. Assistentes técnicos de ambas as partes concordaram que
seria evidente para um técnico no assunto quando a patente foi publicada que
qualquer haste de borracha que tivesse suficientes caracteristicas de uma mola
helicoidal funcionaria de mesmo modo que este elemento?4. Nao obstante as
respostas destas duas perguntas ja serem mais do que suficientes para caracterizar
a equivaléncia em outros ordenamentos juridicos, a tradi¢ao britanica de interpretacao
literal das reivindicagcOes se manifesta com toda intensidade na necessidade de fazer
a terceira pergunta, ndo por acaso a mais importante, pois determina se a
interpretacao da reivindicacao sera literal ou ndo, independentemente das respostas
das questdes anteriores. Como destacado por Hatter, a pergunta particularizada para
o caso Epilady seria se o inventor teve a intencéo de limitar sua reivindicacdo apenas
ao significado literal de uma mola helicoidal, ou se o termo mola helicoidal teria um
significado figurativo, representando uma classe de objetos, dos quais a mola seria o

212 HATTER Jr, John P.The doctrine of equivalents in patent litigation: an analysis of the epilady
controversy. Indiana International e Comparative Law Review.v.5, n® 2, 1995. Disponivel em: <
http://journals.iupui.edu/index.php/iiclr/issue/view/794 > . Acesso em: 16 maio 2018.p.478.

213 HATTER, loc.cit.

214 |bidem.p.480.
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melhor exemplar2s. O juiz considerou que nao havia qualquer indicagdo no texto da
patente de que o inventor tivesse a intencdo de que o termo tivesse um significado
diverso de mola helicoidal e, assim, descartou a contrafagdo, embora ndo houvesse
diferengas materiais entre a haste de borracha e a mola helicoidal e isto fosse ébvio
para um técnico no assunto da data de publicacdo da patente2te,

Na Alemanha o resultado foi oposto. A infragdo de uma reivindicacdo de uma
patente implica que todas as caracteristicas reivindicadas estejam presentes no
dispositivo acusado, de forma literal ou por equivaléncia2’’. O teste de equivaléncia
utilizado neste pais é o teste da equivaléncia ébvia (ja utilizado em um exemplo no
inicio deste capitulo) e requer que o elemento incriminado tenha o mesmo efeito que
o elemento protegido na reivindicacao e, ainda, que isto teria sido 6bvio para um
técnico no assunto olhando prospectivamente a descricao na época da emissao da
patente. Assim, as perguntas a serem respondidas seriam: A haste de borracha tem
efeito idéntico a mola helicoidal? A haste de borracha seria um equivalente 6bvio para
um técnico no assunto olhando as descricbes prospectivamente na data de emissao
da patente?218

Para a Corte alema, a haste de borracha tem efeito idéntico a mola helicoidal
reivindicada, porém, isto ndo basta para caracterizar a equivaléncia, ainda é
necessario que um técnico no assunto, aplicando o seu conhecimento profissional e
partindo dos elementos reivindicados na patente, consiga chegar de maneira ébvia
aos meios modificados do dispositivo incriminado?'®. De acordo com o entendimento
da Corte, um técnico no assunto na data de emissao da patente compreenderia que
a mola ndo esta sendo usada em sua aplicagdo normal, como um elemento de
armazenamento de energia elastica, e interpretaria o termo “mola helicoidal” como um
“elemento elastico com forma cilindrica com intervalos entre as espiras” que é
rotacionado para atuar como um elemento de extracdo de pelos, do que decorre que

seria 6bvio usar uma haste elastica com fendas para obter o mesmo efeito0. Portanto,

215 HATTER Jr, John P.The doctrine of equivalents in patent litigation: an analysis of the epilady
controversy. Indiana International e Comparative Law Review.v.5, n? 2, 1995. Disponivel em: <
http://journals.iupui.edu/index.php/iiclr/issue/view/794 > . Acesso em: 16 maio 2018.p.480.

218 HATTER, loc. cit.

217 |bidem.p.484.

218 |pidem.p.485.

219 HATTER, loc. cit.

220 HATTER Jr, John P.The doctrine of equivalents in patent litigation: an analysis of the epilady
controversy. Indiana International e Comparative Law Review.v.5, n® 2, 1995. Disponivel em: <
http://journals.iupui.edu/index.php/iiclr/issue/view/794 > . Acesso em: 16 maio 2018. p.486.
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como o efeito é idéntico e a modificagédo é ébvia para um técnico no assunto, esta
caracterizada a equivaléncia e a contrafacdo da patente.

Outras perguntas adicionais que tem sido feitas na analise de equivaléncia
pelos tribunais alemées é se a solucdo alegadamente equivalente nao pertence ao
estado da técnica e, em caso negativo, se teria sido patenteavel em relacédo a este
estado da técnica pertinente!. As razdes sdo simples. Uma patente protege um
progresso em relacdao ao estado da técnica, que é o universo de toda a tecnologia
para a mesma finalidade existente antes da data do depésito do pedido de patente. E
l6gico que a equivaléncia ndo pode ser utilizada para incluir no escopo da patente algo
que pertence ao estado da técnica, pois isto representaria subtrair algo do dominio
publico, o que, como analisado anteriormente, teria efeitos negativos na inovacao.
Pelo mesmo raciocinio, a equivaléncia nao pode ser empregada para incluir no escopo
da patente algo que decorre de modo ébvio do estado da técnica, ou seja, algo que
nao seria patenteavel em primeiro lugar por auséncia de atividade inventiva. Esta
limitagdo a aplicagdo da doutrina da equivaléncia ndo somente € comum a outros
ordenamentos juridicos, como nos Estados Unidos gerou um teste, conhecido como
“teste da reivindicagao hipotética”. Em esséncia, o teste consiste em redigir uma nova
reivindicacao para a patente com o elemento acusado e verificar se a mesma seria
patenteavel a luz do estado da técnica. Se a resposta for nao, significa que o elemento
decorre de modo Obvio do estado da técnica e ndo pode ser alcancado pela
equivaléncia. A logica de ambos os impedimentos é que ndo se pode utilizar a doutrina
da equivaléncia para conceder ao inventor uma exclusividade que nao teria sido
concedida pelo escritério de patentes se tivesse sito reivindicada (por auséncia de
novidade ou de atividade inventiva, respectivamente).

A falta de uniformidade na aplicacao da equivaléncia ao redor do Mundo levou
a Organizacao Mundial da Propriedade Industrial (OMPI) a tentar resolver o problema
através da negociacdo de um Tratado de Harmonizacdo de Patentes, nunca
concluido. Um esboco deste acordo previa que uma reivindicacao deveria

compreender ndo somente os elementos literalmente reivindicados, mas também

221 TARUN, Mathur, Journal of intellectual property rights. v.12, Julho 2017. Disponivel em: <
http://www.manupatrafast.com/articles/Articles.aspx?j=3&v=Volume+12&jn=Journal+of+Intellectual+Pr
operty+Rights>. Acesso em: 16 maio 2018.p.416.
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elementos equivalentes a estes??2. Este esboco ainda definia o que sdo elementos
equivalentes aos expressos na reivindicagao, estabelecendo que sao aqueles que na
época de uma alegada infracdo realizam substancialmente a mesma funcéo,
substancialmente do mesmo modo e chegam substancialmente ao mesmo resultado;
ou se é Obvio para um técnico no assunto que o mesmo resultado obtido pelo meio
reivindicado poderia ser alcancado pelo meio equivalente22,

Dois fatos devem ser destacados. Em primeiro lugar, o artigo previa tanto o
teste da tripla identidade americano, como o teste da equivaléncia 6bvia alemao,
estabelecendo ainda que os paises signatarios poderiam escolher sob qual critério
avaliariam a equivaléncia. Esta opcao provavelmente decorre de uma tentativa de lidar
com varios interesses conflitantes e obter o acordo. O segundo fato relevante é que o
esboco do tratado estabelecia que a equivaléncia deveria ser determinada na data de
ocorréncia da suposta infracao, isto é, admitia a contrafagdo evolutiva e possibilitava
que tecnologia criada depois do depésito da patente pudesse ser considerada

equivalente.

4.3 DOUTRINA DA EQUIVALENCIA NO BRASIL

No Brasil, ha muito que a infracdo literal ndo é a unica disponivel a um titular
de uma patente. Jodo da Gama Cerqueira encontrava a fundamentacao do sistema
de patentes no direito natural e afirmava que a protecdo de uma patente seria iluséria
se os elementos da invencao nao fossem analisados com relacdo a funcao que
realizam, pois poderiam ser alterados mantendo sua funcionalidade ou substituidos
por elementos equivalentes capazes de realizar a mesma fungéo, o que possibilitaria
violar a protecdo conferida#. Entretanto, como bem apontado por Denis Borges
Barbosa, na época isto significava encontrar a “ideia inventiva” da invengao, nos
moldes da tradicao alema, técnica que consiste na deducao pelo Tribunal do conceito
inventivo geral, ignorando o que foi efetivamente revelado e reivindicado, inclusive
corrigindo redacao omissa ou imperfeita da patente, o que resulta em um balanco

imperfeito entre os interesses privados do titular da patente — claramente beneficiado

222 \WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). PLT/DC/3: Draft substantive
patent Law treaty. Geneva:2000. Disponivel em: <

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp 4/scp 4 3.pdf>. Acesso em: 16 mai.2018. Art.21

223 WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). loc.cit.

224 CERQUEIRA, Joao da Gama. Tratado Da Propriedade Industrial, Volume Il Tomo I, Parte Il. Rio
de Janeiro: Revista Forense, 1952. p.320.
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- € 0s interesses da sociedade2s. A prética judicial demonstrou que determinar o
escopo de uma patente através de um suposto “conceito inventivo” deduzido em juizo
€ uma técnica eminentemente falha, o que levou a que fosse substituida pela doutrina
da equivaléncia, ou seja, por uma analise funcional dos elementos que compde a
invencdo ou modelo, verificando a que fins se destinam2. Entretanto, esta pratica
arcaica ainda encontra resquicios em nosso judiciario, ndo obstante a contrafacao por
equivaléncia ter sido expressamente adotada pela nossa atual lei da propriedade
industrial e ndo caber mais a procura da ideia inventiva de uma patente e sua
aplicacao na afericdo de uma possivel contrafacao.

Ao aplicar qualquer técnica que expanda o escopo de uma patente, inicialmente
€ necessario fazer algumas consideracdes sobre a relacao entre o escopo da protecao
de uma patente e o incentivo a inovacao. Estudos econémicos demonstram que uma
protecdo excessiva ao titular da patente € indesejavel. Mackcaay e Rosseau analisam
a relacao entre a extensao da propriedade intelectual adotada por um pais € o nivel
de bem estar decorrente da inovacao, afirmando que reforcar um direito de
propriedade intelectual fraco aumenta a inovacdo e o bem estar geral, enquanto
aumentar um direito de propriedade forte tende a obter o efeito contrario, isto é,
aumentando o escopo da protecao de patentes chega-se a um ponto a partir do qual
a tendéncia é invertida e aumentar a protecdo diminui a inovacao e o bem estar
geral??’. Entdo, qualquer forma de interpretacdo do escopo de uma patente que
estenda o alcance para além dos termos literais das reivindicagées deve levar em
consideracao os efeitos indesejados que um alcance demasiado vai provocar. Nao
somente porque compromete a funcado de noticia ao publico da patente, dificultando
que terceiros saibam qual a matéria que ndao podem reproduzir, 0 que impede
investimento eficiente em inovagdo, mas também porque quanto maior o alcance de
uma patente maior a probabilidade de que ocorra a sobreposicdo da protecédo de
diferentes patentes, criando patentes dependentes. Uma patente é dependente de

outra anterior quando sua exploracao implica necessariamente na utilizacao do objeto

225 BARBOSA, Denis Borges. Da Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes. Disponivel
em < http:/denisbarbosa.addr.com/equivale.pdf>. Acesso em: 16 ago. 2018.p.9

226 |pidem.p.10.

227 MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stephane. Analise econdémica do direito. 2.Ed. Sdo Paulo: Atlas,
2015.p.344.
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da patente anterior2s, 0 que somente é possivel mediante licenciamento. Isto
inevitavelmente vai aumentar os custos, pois vai implicar no pagamento de royalties e
em custos de transacao, ja que sera necessario fazer buscas extensivas em bancos
de patentes devido ao alto risco de incorrer em contrafagédo, analisar a validade e
alcance de cada patente (0 que ¢é dificultado pelo escopo expandido
demasiadamente), bem como encontrar cada titular e negociar uma licenca. A
protecdo excessiva para patentes pode gerar o que se chama no direito anglo-
saxbnico de um “patent thicket”, que é uma densa rede de direitos de propriedade
intelectual sobrepostos que uma empresa deve atravessar para efetivamente
comercializar uma nova tecnologiaz°®. Michael A. Heller e Rebecca S. Eisenberg
chegam a falar de uma Tragédia dos Anticomuns. Se a metafora criada por Garret
Hardin na Tragédia dos Comuns seria 0 superconsumo de um recurso escasso quando
varios tem o privilégio de usé-lo e nenhum pode excluir os demais, a Tragédia dos
anticomuns seria 0 oposto, quando muitos tém o direito de excluir outros do acesso a
um recurso e ninguém tem o efetivo privilégio de uso2%. Seguindo este raciocinio, um
elevado numero de titulares de direito de propriedade intelectual que se sobrepéem em
determinado setor poderia inibir a inovagao no lugar de incentiva-la, o que significa que
a Doutrina da equivaléncia deve ser aplicada com muito cuidado.

Devido aos problemas acima mencionados, no exterior ha uma corrente que
propdem o fim da Doutrina da Equivaléncia. Por outro lado, ha também autores que
consideram que a utilidade da doutrina permanece, pois ainda ha a necessidade de
uma aplicacao substantiva da patente que transcenda os limites dos termos literais
das reivindicacoes, seja pelas limitacées da linguagem para descrever completamente
uma invencdo, seja pela impossibilidade do redator da patente prever todas as
concretizagbes possiveis de um mesmo conceito inventivo, seja pela dificuldade de
prever todas as alteragdes insubstanciais que podem ser levadas a pratica para burlar

a patente. Em resumo, as razdes que originalmente levaram a criacdo da doutrina da

228 BRASIL. Lei n2 9279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigacdes relativos a
propriedade industrial. Disponivel em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/I9279.htm>. Acesso
em:13 mai. 2018..art.70.

229 SHAPIRO, Carl. Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard
Setting. Innovation Policy and the Economy, V1. MIT Press. 2001. p.119. Disponivel em: <
http://www.nber.org/chapters/c10778.pdf>. Acesso em: 16 mai. 2018.

230 HELLER, Michael A.; EISENBERG, Rebecca S. Can Patents Deter Innovation? The Anticommons
Biomedical Research. Science. v. 280. Maio/1998. p.698. Disponivel em: <
http://www.fep.up.pt/docentes/ateixeira/Science-1998-Heller-698-701.pdf >. Acesso em: 16 mai. 2018.
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equivaléncia continuam presentes hoje em diaz', o que faz com que a existéncia desta
continue imprescindivel para que a protecdo de uma patente seja adequada. Os
defensores da doutrina da equivaléncia consideram que esta técnica possibilita
balancear os interesses privados do titular da patente e os interesses publicos da
sociedade, permitindo que o escopo da patente esteja dentro de um ponto em que
incentive a inovagao e nao o contrario.

Trazendo estas licdes para nossa realidade e para a aplicacdo da doutrina da
equivaléncia em nosso ordenamento juridico, antes de tudo deve-se enfatizar que na
procura de equivaléncia entre elementos ndo se pode nunca esquecer que uma
patente protege os meios para chegar a um resultado e néo o resultado em si mesmo,
pois se o resultado fosse objeto de exclusividade isto impediria que meios melhores
para chegar ao mesmo resultado fossem desenvolvidos, ou seja, bloquearia
justamente o avanco tecnoldgico perseguido pela propriedade industrial.

Como a legislacao brasileira ndo determina nenhum critério especifico para
determinacao da equivaléncia, qualquer critério pode ser empregado, podendo tanto
ser utilizado o teste da equivaléncia 6bvia, como o teste tripartite2:2, A diferencga entre
o teste tripartite americano e o teste da equivaléncia 6bvia alemé&o € que no primeiro
se exige uma identidade de funcéo, modo e resultado, enquanto no segundo se exige
a identidade do efeito e a obviedade para um técnico no assunto de que este efeito
seria alcancado. Isto significa que para o teste da equivaléncia 6bvia 0 modo de
operacao ou principio funcional do elemento acusado nao é tao importante diante da
obviedade da substituicdo. Deve-se enfatizar que, sob determinadas condicdes, os
testes podem chegar a resultados diversos. A equivaléncia entre dois meios que
realizam a mesma funcdo e chegam ao mesmo resultado serd descartada nos
Estados Unidos se ndo apresentarem substancialmente o mesmo modo de operagéao.
Esta diferenca pode levar o teste americano a ndo admitir a equivaléncia em
substituicdes que seriam Obvias para alguém com conhecimento técnico no setor, ou
seja, que dariam um resultado positivo pelo teste da equivaléncia 6bvia. O teste
tripartite ou de tripla identidade pode levar a conclusdo que um parafuso e um rebite

231 OSENGA, Kristen Jakobsen. A Penguin's Defense of the Doctrine of Equivalents. New York
Journal of Law and Liberty. New York, 2011. Disponive:
<https://scholarship.richmond.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1449&context=law-faculty-
publications>. Acesso em:16 mai 2018. p.317.

232 DS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentarios a lei de
propriedade industrial. ed.rev.e. amp. Rio de Janeiro: Renovar.2005.p.364.
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nao sao equivalentes, pois, embora tenham a mesma funcdo e cheguem ao mesmo
resultado, ndo o fazem de mesmo modo, enquanto para um técnico no assunto a
substituicao seria 6bvia. Claro que muitas vezes o resultado seréa igual. John P. Hatter
Jr. aplicou o teste tripartite no caso “Epilady” e comparou com os resultados obtidos
no Reino Unido e na Alemanha. O teste americano confirmou a equivaléncia, ja que a
mola helicoidal e a haste de borracha tém a mesma fung&o no dispositivo, realizam
esta fungcdo substancialmente do mesmo modo, permitindo a admissdo do pelo no
lado em que as espiras/fendas estdo afastadas e aprisionando e extraindo o pelo no
lado onde estao préximas e, por fim, chegam ao mesmo resultado?3:.

O teste da equivaléncia ébvia é mais intuitivo, pois utiliza um raciocinio comum
entre os operadores da propriedade industrial para determinar até que ponto a
modificacdo de um elemento deve ser considerada equivalente. O raciocinio
empregado no teste da equivaléncia ébvia é analogo ao que é feito na analise de
exame da patente para aferir se hd ou ndo atividade inventiva. Em outras palavras, a
mesma atividade inventiva que é procurada na andlise de patenteabilidade de um
pedido é utilizada em momento posterior na analise de infringéncia da patente, como
parametro que permite determinar se uma variante é tdo préxima que incorre em
contrafacdo, ou distante o suficiente para escapar do escopo da protecaoz4. O mesmo
vale para o ato inventivo na analise de contrafacdo de uma patente de modelo de
utilidade. Deste modo, pode-se dizer que a equivaléncia compreende todas as
modificacdes que nao apresentam atividade inventiva (que sao ébvias) em relagéao a
matéria reivindicada pela invencao, ou todas as modificacées que nao apresentem ato
inventivo com relagdo ao modelo de utilidade. Como o ato inventivo € menor do que a
atividade inventiva é evidente que o niumero de variantes consideradas equivalentes
para um modelo de utilidade € menor do que para uma invencao.

Na andlise de patenteabilidade, verifica-se se um técnico no assunto com o
conhecimento comum de sua profissdo seria capaz de chegar de maneira 6bvia a
modificacao proposta no estado da técnica. Nada mais natural, afinal, a atividade
inventiva € uma exigéncia de nao obviedade da invencao em relacao ao estado da

técnica. A diferenga na andlise de equivaléncia é que este raciocinio ndo é aplicado

283 HATTER Jr, John P.The doctrine of equivalents in patent litigation: an analysis of the epilady
controversy. Indiana International e Comparative Law Review.v.5, n® 2, 1995. Disponivel em: <
http://journals.iupui.edu/index.php/iiclr/issue/view/794 > . Acesso em: 16 maio 2018.p.488.

234 BARBOSA, Denis Borges. Da Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes. Disponivel
em < http://denisbarbosa.addr.com/equivale.pdf>. Acesso em: 16 ago. 2018.p.44.
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em relacdo ao estado da técnica, mas aos pontos caracteristicos da reivindicacao da
patente. Se um técnico no assunto, utilizando apenas seus conhecimentos
profissionais e partindo dos elementos reivindicados na patente, chegar de modo
Obvio aos elementos acusados, esta caracterizada a equivaléncia.

Cabe entdo tecer algumas consideracdes sobre como se determina a
existéncia de inventividade. A atividade inventiva € um indicativo da presenca de
efetivo avanco na técnica, sendo avaliada pelo problema que a invencgao se propde a
resolver e pela ndo obviedade para um técnico no assunto (e nao para um leigo) dos
meios que constituem a solugcéo propostas. Inicialmente deve-se definir o que é um
técnico no assunto, afirmando que é um profissional com o0s conhecimentos
académicos comuns e experiéncia mediana na area e nao um cientista laureado com
o prémio Nobel2®, Em outras palavras, o técnico no assunto é o engenheiro ou técnico
que atua no setor tecnoldgico pertinente. A no¢ao de avancgo na técnica vem de uma
construcao doutrinaria alema, que exigia altura inventiva e partia do principio de que
nao bastava fazer algo diferente, era necessario fazer algo melhor, isto €, a atividade
inventiva esta associada a melhora na tecnologia e ndo apenas a apresentacao de
uma alternativa equivalente®’. Deste modo, a inventividade estd associada ao esforgo
intelectual empregado para resolver um determinado problema técnico e uma solucao
Obvia ou evidente ndo satisfaz o requisito. Um importante sinal da existéncia de
atividade inventiva € a obtencao de um efeito inesperado ou surpreendente2®, ou seja,
a atividade inventiva esta estreitamente ligada a imprevisibilidade. Se o resultado da
modificacao for facilmente previsivel por um técnico no assunto este € um sério
indicativo de que n&do ha atividade inventiva envolvida. No caso da equivaléncia, no
momento em que determinada modificagcdo apresenta um efeito inesperado e nao
Obvio em relacao ao elemento reivindicado, tal modificacdo nao pode ser considerada
equivalente e esta fora do escopo da patente, pois na verdade satisfaria os requisitos

para a prote¢do como uma nova invengéo.

235 | ABRUNIE, Jacques. Direito de patentes: Condicdes legais de obtencdo e nulidades. Barueri:
Manole,2006.p.69.

236 BARBOSA, Denis Borges. Uma introducéo a propriedade intelectual. 22 ed.rev.e atual. Rio de
janeiro: Lumen Juris.2003.p.383.

237 BARBOSA, Denis Borges; MAIOR, Rodrigo Souto; RAMOS, Carolina Tinoco. O Contributo
minimo na propriedade intelectual: atividade inventiva, originalidade, distinguibilidade e margem
minima. Rio de Janeiro: Lamen Juris. 2010.p.45

238 BARBOSA, op. cit.p.382.
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Existem inumeras modificagdes que sao destituidas de atividade inventiva. Em
uma lista ndo exaustiva podemos citar: as modificagcdes de forma, de dimensdes,
proporcoes e dosagem; substituicdo de materiais por outros cujas propriedades séao
conhecidas; a inversdo na ordem das operacdes; a jungao e disjuncao de elementos;
a unificacado, multiplicacao ou supressao de elementos; a simplificacdo de processos;
a substituicdo do trabalho manual pelo mecénico ou computadorizado; a mera
transposicdo de uma solucao de uma industria para outra; a justaposicao de meios
conhecidos, obtendo apenas a soma dos efeitos que estes meios apresentam
individualmente.23 Podemos ainda acrescentar a substituicdo de meios por outros que
sabidamente tem 0 mesmo efeito, ou seja, cuja relacao causa-efeito é conhecida por
um técnico no assunto®. Todas estas modificagdes seriam alcancadas pela
equivaléncia no teste da equivaléncia 6bvia.

O teste tripartite € mais adequado quando se esta analisando a possibilidade
de infracdo por equivaléncia por uma segunda patente concedida, pois se a segunda
patente foi concedida as diferencas sao nao 6bvias com relagdo a primeira patente,
porém, isto ndo descarta automaticamente a possibilidade da segunda patente estar
infringindo a primeira por equivaléncia e ser dependente desta, o que pode ser aferido
pelo teste tripartite 241.

Independente do teste usado, a aplicacdo da doutrina da equivaléncia deve ser
realizada seguindo a ‘regra de todos os elementos™2, o que significa que a
comparagao deve ser realizada elemento a elemento. Entretanto, ndo ha necessidade
de demasiada rigidez, pois, embora esta seja a regra geral, admite-se que dois ou
mais elementos do dispositivo acusado realizem a funcdo de um unico elemento
protegido pela patente, ou vice versaz+. Esta regra também apresenta uma obrigacao
de que todos os elementos reivindicados na patente sejam reproduzidos no produto

ou processo incriminado, ou de forma literal ou por equivaléncia, sendo que a omissao

239 | ABRUNIE, Jacques. Direito de patentes: Condicdes legais de obtencdo e nulidades. Barueri:
Manole,2006.p.80.

240 BEDIN, Adriano Marcelo Gazzola. Aplicabilidade da doutrina da equivaléncia no Brasil. Uniritter
Law Journal. Porto Alegre. n.3. p.6, 2015. Disponivel em:
<https://seer.uniritter.edu.br/index.php?journal=uniritterlawjournal&page=article&op=view&path%5B%
5D=1432>. Acesso em: 09 out. 2018.
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de qualquer elemento descaracteriza a infracdo4. Alguns doutrinadores europeus
defendem a possibilidade de infracdo parcial de uma reivindicagdo ou sub-
combinag¢do, como acontecia na Alemanha no passado, contanto que o elemento
omitido ndo afete como a invencao funciona2. No Brasil, como uma reivindicacao
independente protege as caracteristicas essenciais da invencado em seu conceito
integral, ou seja, os elementos reivindicados sdo aqueles sem os quais a invencao
nao funciona, ndo ha como aceitar tal interpretacao. Se um elemento era opcional ndo
deveria estar na reivindicacdo independente em primeiro lugar e se foi ai colocado
deve-se supor que o inventor o considera indispensavel, ndo sendo admitida sua
omissao.

Entre os autores nacionais é pacifico que a doutrina da equivaléncia nao pode
ser utilizada para alcancar o estado da técnica ou algo que decorra de modo 6bvio do
estado da técnica2+. A motivagdo da adogao desta exclusdo ja foi analisada quando
foi estudada a equivaléncia no direito comparado. Deve-se evidenciar que nossa
legislacado estabelece que o estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado
acessivel ao publico antes da data de depésito do pedido de patente, por descricao
escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior#’. Assim, a
tecnologia ndo patenteada existente (maquinas, equipamentos, processos, etc.), que
€ conhecida pelo técnico no assunto e pode ser comprovada por qualquer meio
(catélogos, literatura técnica, trabalhos académicos, manuais, publicidade e outros),
deve ser considerada juntamente com as referéncias patentearias indicadas nos
pareceres do exame técnico do pedido para compor o estado da técnica relevante
para a analise.

Ha também consenso sobre a possibilidade do histérico do processamento do
pedido poder limitar a aplicagao da doutrina da equivaléncia, entretanto, nao sao todos
os atos realizados durante o exame do pedido de patente que podem ser arguidos
como matéria de defesa, estando limitados a sustentacdo de uma interpretacéao

244 MULLER, Ana Cristina Almeida; PEREIRA JR, Nei; ANTUNES, Adelaide Maria de Souza. Escopo
das reivindicacoes e sua interpretacao. Castro, Barros, Sobral, Gomes Advogados. Artigos e
Publicagdes. Disponivel em: <http://www.cbsg.com.br/wp/wp-
content/uploads/pdf/escopo_reivindicacoes.pdf>. Acesso em: 22 fev 2018.p.6

245 |bidem.p.5.

246 BARBOSA, Denis Borges. Da Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes. Disponivel
em < http://denisbarbosa.addr.com/equivale.pdf>. Acesso em: 16 ago. 2018.pp.29-30.
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restrita das reivindicagdes, reformulacdes das reivindicagdes (apresentacdo de
emendas), cancelamento de reivindicacbes e argumentos usados para distinguir a
invencao do estado da técnica24. A légica € a mesma ja analisada quando estudamos
os casos paradigmaticos dos Estados Unidos: impedir que o titular recupere pela
equivaléncia matéria cuja renuncia foi condicdo sine qua non para a concessao da
patente. O tramite de um pedido de patente junto ao INPI inicia com o depésito,
seguido por um periodo de sigilo e publicagdo, momento a partir do qual qualquer
pessoa com legitimo interesse pode apresentar documentos e informacbes para
subsidiarem o exame (0 que normalmente é realizado com um carater de oposi¢ao),
que serdo analisados pelo examinador juntamente com os documentos encontrados
em uma busca de patentes que é realizada para determinar o estado da técnica+.
Por ocasido do exame técnico é elaborado o relatério de busca e parecer relativo a
patenteabilidade do pedido, adaptacdo da natureza reivindicada, reformulacdo ou
divisdo do pedido, ou exigéncias técnicas?®. O depositante é intimado a se manifestar
sobre este parecer' e defendera a sua invencdo diante das anterioridades
encontradas ou apresentadas, podendo fazer alteracdes na matéria reivindicada,
voluntariamente ou por provocagdo do examinador. Todo este material é publico e
pode ser acessado.

Uma questao nao abordada por nossa legislacdo que é de suma importancia é
o momento de afericdo da equivaléncia, se a equivaléncia deve ser determinada com
a tecnologia existente na data de depdsito da patente ou no momento de ocorréncia
da suposta infracdo, ou seja, se nossa legislagdo admite ou ndo a contrafacéo
evolutiva. Denis Borges Barbosa posiciona-se contra a equivaléncia abranger a
tecnologia intercorrente entre estes dois momentos, entendendo que proteger
alternativas concebidas apdés o depodsito do pedido seria contra o equilibrio
determinado por nossa Constituicdo, uma vez que o titular da patente ndo pagou ao

publico o preco deste privilégio ampliado22. Nao nos parece que esta seja a resposta
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mais adequada e filiamo-nos ao entendimento dos advogados do Instituto Dannemann
de que ‘[...] € importante para a justa aplicagcdo do conceito de equivaléncia que ela
seja determinada a luz da tecnologia disponivel no momento da infracao”ss.

A finalidade constitucional do sistema de patentes é incentivar inovacéao
tecnoldgica e promover o desenvolvimento econémico, o que faz com que a doutrina
da equivaléncia deva ser entendida dentro deste contexto, ou seja, como um modo de
garantir a eficacia do sistema de patentes e sua capacidade de alcancar a finalidade
que a constituicao Ihe confere. Os direitos privados dos titulares de patentes nao sao
protegidos como um fim em si mesmo, mas como um meio para alcangcar o
desenvolvimento econémico da sociedade, logo, é necessério que a protecdo de uma
patente seja suficiente para incentivar investimento em inovacao. Se a protecao é
insuficiente o incentivo para investir em inovacdo também sera insuficiente e a
finalidade do sistema de patentes ndo sera alcancada ou sera alcancada de modo
deficiente, ndo promovendo o desenvolvimento econ6mico almejado. Limitar o
conjunto de equivalentes considerados apenas a tecnologia existente na data de
deposito vulnera sobremaneira o sistema de patentes e compromete demasiado a sua
eficacia. Esta afirmagéo pode ser empiricamente verificada. Voltemos ao exemplo do
dispositivo de afericdo de infracdo de transito por excesso de velocidade e
suponhamos que na data de depdésito do pedido de patente a tecnologia disponivel
para a captura das imagens dos veiculos fosse uma camara mecéanica com filme, o
surgimento posterior da caAmera digital a torna uma substituta 6bvia para a camera
mecéanica para qualquer técnico no assunto. Se néo fosse possivel considerar a
camera digital equivalente a camera mecanica, na pratica a protecao da patente seria
vazia, uma vez que a violagdo seria muito facil, o valor do titulo seria imensamente
reduzido e o risco em investir em atividades de inovacao seria aumentado. O resultado
final seria um sistema de incentivos para os agentes atuantes no mercado ineficiente
para promover investimento em inovagdo. Inumeros outros exemplos podem ser
apresentados para corroborar o anterior. O surgimento do transistor permitiria violar
todas as patentes depositadas quando existia apenas a valvula amplificadora,
simplesmente substituindo nos circuitos as valvulas por transistores; o surgimento de

condutores ceramicos permitiria a violacdo de patentes com condutores elétricos

253 |DS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentarios a lei de
propriedade industrial. ed.rev.e. amp. Rio de Janeiro: Renovar.2005.p.367.
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comuns2#4; 0 surgimento da fibra 6tica poderia ser utilizado como um meio de infringir
patentes com cabos elétricos; o surgimento de polimeros artificiais tornaria facil violar
patentes que usassem borracha natural e assim por diante, ndo obstante todas as
substituicdes acima serem 6bvias para um técnico no assunto.

Finalizado o levantamento teérico sobre a doutrina da equivaléncia, temos
agora toda fundamentacao necessaria para verificar como a equivaléncia esta sendo
aplicada no nosso judiciario, o que sera realizado na sequéncia, através da analise de
uma pesquisa de jurisprudéncia realizada no Tribunal de Justica do Rio Grande do
Sul. O TJRS foi escolhido por suas decisbées em matéria de propriedade intelectual
ser frequentemente citadas pela doutrina especializada, tendo autores do calibre de

Denis Borges Barbosa tecido elogios a sua qualidade.

5 PESQUISA DE JURISPRUDENCIA

O material sujeito a analise se refere a decisdées do Tribunal de Justica do Rio
Grande do Sul em acgdes de contrafacdo de patentes, disponibilizadas no site
www.tjrs.jus.br. A consulta foi realizada no dia 02/05/2018 das 21h00 até as 23h00,
tendo como parametros de busca as palavras-chave “patente E contrafacao” (237

acordaos), “contrafacédo E equivaléncia” (29 acérdaos) e “patente E violacdo” (256
acordaos). Apds ser realizado um recorte temporal para o periodo de 2010 a 2018, o
resultado foi um total de 59 acérdaos, dos quais 30 foram descartados por tratarem.
de questbes outras que a determinacdo da contrafacdo (quantum indenizatério,
cerceamento de provas, concessao de tutela antecipada, etc.). A amostra final assim
obtida é de 29 acérdaos. Nesses acérdaos foram analisados os fundamentos da
decisdo e as variaveis de pesquisa escolhidas foram reivindicacoes, equivaléncia,
testes de equivaléncia e defesas contra a equivaléncia.

Assim, em um primeiro momento, tratou-se de identificar se houve qualquer
discussao ou argumentacao baseada nas reivindicacdes da patente, se foi seguida a
regra da indivisibilidade das reivindicacdes, se somente foi considerada ocorréncia de
infracdo quando violada pelo menos uma reivindicagao independente e, por fim, se
para considerar infringida uma reivindicacao dependente foi constatada a reproducao

254 |DS — Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentérios a lei de
propriedade industrial. Ed.rev.e. amp. Rio de Janeiro: Renovar.2005.p.368.
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de todas as caracteristicas das reivindicagcbes com as quais mantém relacao de
dependéncia.

A segunda pergunta a ser respondida é se nos acérdaos se aplicou a doutrina
da equivaléncia ou qualquer outra forma de aplicacao nao literal que estendesse o
limite das reivindicagc6es. Em caso afirmativo procurou-se determinar quais ou critérios
ou testes que foram utilizados para concluir pela equivaléncia de elementos.
Finalmente, analisou-se se algum limite a aplicacao da doutrina da equivaléncia foi
considerado, por iniciativa do perito ou juiz, ou como linha de defesa do réu.

Deve-se ressalvar que foram analisados apenas os acérdaos e os trechos dos
laudos periciais neles reproduzidos, sem ter acesso direto a ditos laudos, logo, o que
se analisou foram os trechos que influenciaram no convencimento do juiz e dos
desembargadores e que fundamentaram suas respectivas decisdes. Adicionalmente,
guando necessario, foram consultadas as cartas patentes em que se fundaram as
acOes de contrafacao (obtidas no site do INPI). Note-se ainda que o objetivo nao foi
analisar o mérito das decisdes (se ocorre ou ndo contrafacao), mas apenas os critérios

utilizados para chegar a decisao.
5.1 REIVINDICACOES

Em sete acérddos ndo ha qualquer mencédo de reivindicagcbes e nenhuma
andlise do que foi reivindicado e como foi reivindicados. O texto leva a crer que foi
comparada a carta patente como um todo com o objeto incriminado, entretanto, como
determinado pelo artigo 41 da lei da propriedade industrial, a protecdo da patente é
determinada pelas reivindicagdes e ndo ha como determinar contrafacdo sem discutir
quais sao as caracteristicas protegidas e como foram reivindicadas.

Em dois acérdaos a regra da indivisibilidade das reivindicagbes nao foi
respeitadaze. Na apelacao civel n® 70044895423, o proprio acordao afirma que das
cinco caracteristicas da reivindicagcdo apenas duas estariam sendo reproduzidas,
contudo, a conclusao foi pela violagdo da reivindicacdo e da patente, embora ndo se

possa falar de infracdo de uma reivindicacdo sem a reproducao de todos os elementos

255 Apelagao Civel n? 70033189234; Apelacao Civel n® 70021626734, Apelacdo Civel n®
70036416840; Apelacao Civel n? 70028763696; Apelagao Civel n? 70043813807; Apelacao Civel n®
70044930220; Apelacao Civel n? 70065164337.

256 Apelagao Civel n? 70048527238; Apelacao Civel n® 70044895423; Apelacado Civel n®
70051605483.
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reivindicados. Pode-se ainda destacar que um dos elementos teria sido substituido
por um equivalente. O assistente técnico do réu alegou um efeito técnico novo neste
elemento, o que descaracterizaria a equivaléncia por existéncia de atividade inventiva,
mas o perito descartou este argumento, afirmando que o efeito € o mesmo.

De mesmo modo, na Apelacédo Civel n® 70051605483, o perito concluiu pela
ocorréncia de contrafacao parcial da patente, pois o produto incriminado era: “[...] sem
guilhotina, sem aquecimento forcado de ar e com modelo diverso de resisténcia”.
Inicialmente deve-se destacar que o modelo diverso de resisténcia esta coberto pela
reivindicacdo. Ja as caracteristicas ausentes estavam protegidas na reivindicagao
independente, do que decorre que a sua omissao descaracteriza a violacdo da
reivindicacdo e sem violar pelo menos uma reivindicagao independente ndo ha
contrafacao da patente.

Nota-se uma confusdo entre os conceitos de infracdo parcial da patente
(violagdo de apenas algumas reivindicagdes) e infracdo de uma reivindicacao (que
deve ser total). HA uma conviccdo equivocada por tras destas decisdes, pois
reproduzir parte de uma reivindicagdo nao € infracao parcial, € nao violacdo da
reivindicacdo. Neste sentido, na apelacdo civel n® 70064471527 corretamente
concluiu-se pela ndo ocorréncia de contrafacdo justamente por ndo terem sido

reproduzidas todas as caracteristicas da reivindicagdo independente da patente.

5.2 EXTENSAO DO ESCOPO DAS PATENTES

Em cinco acérdaos a contrafacéao foi literal, ndo levando a maiores duvidas?’.
Entre estes acordaos, deve-se destacar a Apelacao Civel n® 70037172160, pois pelos
trechos do laudo pericial reproduzidos parece ser uma reproducao literal por variantes
de execucao. A maquina periciada foi comparada com as reivindicagdes e o perito
identificou diferengas construtivas, notadamente diferente disposi¢do de elementos e
variagdes nas formas geométricas, mas por uma analise funcional considerou que os
elementos realizavam as mesmas fungées e chegavam ao mesmo resultado, do que
estaria sendo infringida a patente.

Em cinco ac6rdaos o perito constata diferencas entre o objeto protegido e o

objeto incriminado, considera que ha semelhangas, mas nao cogita em fazer qualquer

257 Apelacao Civel 70037172160; Apelacdo Civel 70061178554 ; Apelagéo Civel 70062007430;
Apelacao Civel n® 70062369269; Apelacao Civel n® 70073152076.
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analise para determinar se os elementos diferentes seriam equivalentes#, em outras
palavras, limita a sua analise apenas a infracdo literal da patente embora a lei da
propriedade industrial preveja que a contrafacao pode ser literal ou por equivaléncia.

Em dois acérdaos se admite expressamente que a contrafacao ndo necessita
ser literal, mas se afirma que basta copiar o “principio inventivo” para violar a patente
e a argumentacao leva a crer que o perito analisou o relatério descritivo e extraiu o
qgue considera serem as caracteristicas essenciais da invengao, ignorando o que foi
reivindicado?®. Nestes acordaos se menciona “usurpacao da ideia inventiva” e se cita
o texto de Gama Cerqueira sobre a matéria, que foi escrito em outra época e se refere
a uma técnica ndo mais aplicavel em nosso ordenamento juridico. Na Apelagdo Civel
n® 70072397557 o perito afirma: “Como uma patente de invencao protege uma ideia,
conclui-se que o mecanismo produzido pela ré é tecnicamente similar ao mecanismo
patenteado”. Entretanto, como vimos anteriormente, uma patente ndo protege uma
ideia, pelo contrario, o artigo 10 da Lei da Propriedade Industrial expressamente veda
a protecdo de ideias, por serem consideradas concep¢des puramente abstratas
destituidas de aplicagao industrial, ou seja, por carecem da concretude necessaria
para obter a exclusividade. O que uma patente de invencao protege é uma solucao
técnica nova e esta solucao tem limites claros e bem definidos, pois os elementos que
a compde estao circunscritos pelas reivindicacbes. Somente se pode considerar que
ocorre contrafacdo se estes elementos forem literalmente reproduzidos ou
substituidos por equivalentes.

Em cinco acérdaos o perito admitiu que existem diferengcas entre o objeto
protegido e o objeto incriminado e fez uma anadlise funcional entre os elementos,
considerando que realizam a mesma funcdo e chegam ao mesmo resultado, do que
decorre que a patente estaria sendo violada, porém nao indica em que reivindicacdes
estas caracteristicas estao protegidas, se todas as caracteristicas reivindicadas foram
reproduzidas e se alguma reivindicagao independente foi infringida2e.

Em apenas trés acérdaos se menciona expressamente como fundamento da

decisdo a equivaléncia'. Dentre estes, na apelacao civel n® 70048527238 devem-se

258 Apelagao Civel n® 70043813807; Apelagao Civel n?70053122982, Apelagao Civel n°70068783307;
Apelagéo Civel n® 70073561326; Embargos de declaragéo n° 70075509695.

2% Apelagao Civel n? 70021626734; Apelagdo Civel n® 70072397557

260 Apelagao Civel n? 70033189234; Apelacao Civel n® 70037172160, Apelacdo Civel n®
70037286036; Apelagao Civel n? 70048527238; Apelagao Civel n® 70041145566.

261 Apelagao Civel n? 70048527238, Apelacao Civel n® 70062007430, Apelacdo Civel n®
70041145566.
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destacar os argumentos da defesa da requerida, que alegou que ocorreu a limitacao
da protecdo da patente no histérico do processamento do pedido; que a
indivisibilidade das reivindicacbes tem como consequéncia légica que todos os
elementos reivindicados devem estar presentes para caracterizar a contrafagédo; que
uma das caracteristicas acusadas estava em uma reivindicagdo dependente e,
portanto, ndo poderia ser infringida isoladamente sem reproduzir também as
caracteristicas protegidas na reivindicacao principal e, por fim; que determinados
elementos ndo poderiam ser considerados equivalentes.

A limitacdo da protecao no tramite administrativo da patente ndo foi enfrentada
no acérdao. Ja os demais argumentos, de ser necessario reproduzir todas as
caracteristicas de uma reivindicacao para infringi-la e de uma caracteristica protegida
em uma reivindicagdo independente ndo poder ser violada isoladamente foram
descartados com fundamento em uma compreensao errbnea do que € equivaléncia.
Isto fica evidente no trecho abaixo reproduzido, no qual o julgador tece consideracées
sobre o artigo 186 da LPI:

Segundo a teoria dos equivalentes, essencial ao deslinde da
controvérsia posta em exame, ha violacao a patente mesmo quando
usados apenas meios equivalentes ao invento e nao os estritos
mecanismos dispostos nas reivindica¢gdes. Em outras palavras, se a
violagdo atingir apenas parte e ndo todas as reivindicagcdes (todos os
componentes mecanicos de um invento, por exemplo), utilizando-se o
autor da contrafagdo quanto aos demais elementos de meios
equivalentes, ha crime de violagao a propriedade industrial.

Diz o artigo 186 que os crimes contra patente caracterizam-se ainda que a
violagcdo nao atinja todas as reivindicacées ou se restrinja a utilizacdo de meios
equivalentes ao objeto da patente. Este artigo trata de duas situacdes distintas. A
primeira parte se refere a infracdo parcial de patente, que ocorre quando nao sao
violadas todas as reivindicacdes, enquanto a segunda parte prevé a contrafagdo por
equivaléncia. A equivaléncia ndao tem absolutamente nenhuma relagdo com o fato da
violagdo atingir apenas parte e nao todas as reivindicagbes, no entanto, esta
interpretagdo equivocada foi utilizada para concluir que elementos reivindicados
podem ser violados isoladamente sem reproduzir toda a reivindicagdo, ou para
permitir que um elemento em uma reivindicacdo dependente possa infringir a patente

sem violar concomitantemente a reivindicagao principal. Duas no¢des erradas.
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No que se refere a alegacao de que alguns elementos nao seriam equivalentes,
as conclusdes do laudo pericial foram de suma importancia para o convencimento do
juiz de primeira instancia e posteriormente dos desembargadores do TJ, conforme
enfatizado no proéprio acérdao. Ao responder um dos quesitos, o perito afirma que:
“...] mesmo que nem todos os elementos reivindicados na Patente estejam presentes
no produto da Ré, as funcdes sao equivalentes, havendo a caracterizacdo da
contrafagao, ja que ideia inventiva € a mesma”. Esta afirmag¢do somente estara correta
se 0s elementos que estiverem faltando estiverem protegidos em reivindicagdes
dependentes, mas se estiverem em uma reivindicacdo independente é incorreta. Pela
indivisibilidade das reivindicacdes, se forem elementos faltando dentro de uma mesma
reivindicacdo ndo ha violacdo desta reivindicacao. Se isto ocorrer dentro de uma
reivindicacdo independente ndao ha contrafacdo da patente (a ndao ser que haja
violagcédo de outra reivindicagédo independente). No entanto, o perito nao faz qualquer
analise das reivindicacdes ou como estao estruturadas, ou seja, ndo considera em
que reivindicacdes os elementos estdo reivindicados. Para finalizar, ainda fala em
mesma “ideia inventiva”, denotando uma confusao de conceitos, jA que em trecho
anterior fala de equivaléncia entre os elementos. A procura da ideia inventiva da
patente e a doutrina da equivaléncia sdo modos distintos de estender a protecdo de
uma patente além de sua interpretacao literal. A nossa legislacdo prevé apenas a
infragao literal e por equivaléncia, entao, a procura pela “ideia inventiva”, “conceito
inventivo” e similares ndo € mais aplicavel na pratica judicial brasileira. No que se
refere a afericdo da equivaléncia propriamente dita, o perito ndo explicitou quais foram
os critérios que empregou para a sua determinacdo, entretanto, pelas suas
afirmacoes, supde-se que tenha utilizado algo semelhante ao teste da equivaléncia
Obvia.

Na apelacao 70062007430, a equivaléncia foi afastada também por um erro
conceitual, considerou-se que as fungdes do dispositivo acusado ndo sao as mesmas
daquele protegido pela patente, uma vez que ndo se consegue o mesmo resultado
(albuns fotograficos) ainda que exista uma suposta identidade nos elementos. Uma
reivindicacao independente de um aparelho protege o aparelho em si, independente
do produto obtido (que se suscetivel a exclusividade seria protegido em uma
reivindicacao independente prépria). Nao é relevante para a analise se uma maquina
(objeto da patente) visa fabricar albuns fotograficos e a outra (aparelho acusado de
contrafacdo) se destina a produzir apenas sacos plasticos unidos em bloco. Alids, o
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que é um album fotografico sendo uma série de sacos plasticos unidos em bloco,
dispostos entre uma capa e uma contracapa. O que importa é se os aparelhos que
fazem a unido dos sacos plasticos sao funcionalmente iguais ou equivalentes. Se os
elementos que o compde o aparelho incriminado sdo iguais ou equivalentes aos
reivindicados na patente esta caracterizada a contrafagdo. O importante é analisar a
funcdo de cada elemento no conjunto e ndo da maquina como um todo. Deve-se
seqguir a “regra de todos os elementos” e aplicar a cada um deles o teste tripartite ou
da equivaléncia 6bvia. Se todos tiverem sido reproduzidos ou apresentarem
equivalente no objeto incriminado, ocorre violagao da reivindicagao.

Por fim, na apelacdo civel n® 70076573252 a andlise foi feita sobre as
reivindicacdes, foi respeitada a regra da indivisibilidade, a reivindicagao violada era
uma reivindicagao independente e a equivaléncia foi constatada utilizando o teste
tripartite (como expressamente mencionado pelo perito).

Em um Unico acérdao foi acatada a invalidade da patente, suscitada em matéria
de defesa, por auséncia dos requisitos de patenteabilidade?s2.

Deve-se ainda mencionar que em um Unico caso o TJRS decidiu contrario a
pericia e o fez por fundamentos equivocados. A apelagcao n® 70037286036 se refere
a um caso em que o autor baseou sua ag¢ao na contrafacdo de uma patente de um
“elemento para promover o0 aquecimento de dgua mediante exposicao a luz solar”.
Acontece que o réu requereu junto ao INPI registro de desenho industrial de sua placa
solar e comprovou que o autor instaurou processo administrativo de nulidade do
registro e nao obteve sucesso. Assim, embora o laudo pericial afirmasse
categoricamente que o produto do réu infringia as reivindicacdes da carta patente,
asseverando haver identidade com a reivindicagcdo independente e mais trés
reivindicac6es dependentes, o relator concluiu por ndo haver ofensa aos direitos de
propriedade industrial, uma vez que conforme conclusao do processo administrativo
de nulidade no INPI as placas ndo guardam identidade entre si. O equivoco esta no
fato dos objetos das protecdes de um registro de desenho industrial e de uma patente
de invencao ser diferentes. O registro de desenho industrial protege a forma plastica
ornamental de um produto, ou seja, a forma tridimensional responsavel pela sua
aparéncia ou visual. Nenhuma caracteristica funcional é protegida pelo registro. Ja a

patente de invencao protege uma solugcédo para um problema técnico, isto é, protege

262 Apelagao Civel n® 70066029638.
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justamente a funcionalidade do produto, independente de sua aparéncia. O registro
de desenho industrial ndo foi anulado pelo INPI porque a sua configuracao visual era
diferente da placa patenteada, mas o fato do registro ter sido mantido ndo tem
qualquer implicagédo para a analise funcional das placas solares. Se a funcionalidade
for a mesma ocorre contrafacao da patente.

5.3 ANALISE DOS RESULTADOS

Os resultados da pesquisa nos permitem afirmar que ha falta de uniformidade
nos critérios empregados para afericdo de contrafacao de patentes no TJRS. Os
julgadores acatam as conclusées dos peritos sem maiores questionamentos e as
diferencas dos critérios empregados pelos peritos podem levar a conclusées diversas.
Deve-se evidenciar que de 29 acérdaos analisados, em apenas um (3,45%) o juiz ndo
seguiu as conclusdes do perito e apenas sete nao teriam algum ponto questionavel
na afericdo da contrafacédo (24%).

Detectam-se ainda erros basicos na afericdo da contrafacdo de patentes.
Inicialmente, dentre os 29 acérdaos analisados, em sete (24%) nao ha qualquer
discussao sobre reivindicagdes, quando sdo as reivindicagbes que delimitam os
direitos do titular da patente e que necessariamente devem ser comparadas com o
objeto incriminado. Em tese, ndo haveria como proferir qualquer decisdo nestes
casos.

Nos demais casos, em que as reivindicacdes sdo analisadas, se detecta
problemas para determinar a matéria efetivamente protegida no quadro reivindicatorio.
Como era esperado, os peritos ndo tem dificuldade para comparar tecnicamente o
objeto incriminado com o objeto protegido pela patente, uma vez que isto depende de
conhecimentos proprios de sua area de atuacao, no entanto, ignoram regras basicas
de interpretacao de reivindicacbes e acabam por chegar a conclusdes erréneas,
principalmente por desrespeitarem a regra da indivisibilidade das reivindicagdes.
Adicionalmente, em nenhum dos acérdaos estudados foi feita alguma diferenciacéao
entre as reivindicacoes (se independentes ou dependentes) e uma analise sobre em
que tipo de reivindicagao cada elemento esta protegido, sendo que para infringir uma
patente é imprescindivel violar pelo menos uma reivindicacao independente e ndo se
pode infringir uma reivindicagdo dependente isoladamente. Estas regras foram

negligenciadas em quase todos os acérdaos.
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A nossa legislacédo determina que a contrafacdo de uma patente pode ser literal
ou por equivaléncia, entdo, uma vez constatado que nao ocorre infracao literal, é
mandatério analisar se ndo ocorre infracdo por equivaléncia. Nao obstante este fato,
em cinco casos (17%), apesar de terem sido detectadas diferencas construtivas entre
0 objeto protegido e o objeto incriminado, ndo foi feita qualquer analise de uma
infracdo nao literal da patente, o que em alguns destes casos pode ter levado a
conclusdes incorretas, uma vez que os julgadores basearam suas decisdes nestes
laudos incompletos.

Quando se analisa a determinacao da equivaléncia propriamente dita, verifica-
se que o ultrapassado conceito de “ideia inventiva da patente” ainda néo foi
abandonado por alguns peritos, tendo sido utilizado em dois acérdaos (6,8%). Além
disso, dos trés acordaos em que se discute expressamente equivaléncia (10,3%), dois
apresentam erros conceituais.

Muito embora em apenas um caso o perito tenha explicitado o critério que
utilizou para constatar a equivaléncia entre os elementos (teste tripartite), é possivel
perceber que nos demais os peritos fizeram uma analise funcional semelhante ao
teste da equivaléncia 6bvia. A dificuldade nao reside em determinar se um elemento
€ equivalente a outro, tal como nos casos de contrafacao literal, os erros decorreram
do desrespeito da regra da indivisibilidade das reivindicagdes e por ignorar a
necessidade de violagdo de pelo menos uma reivindicagdo independente para
caracterizar a contrafacdo, ou seja, de desconhecimento de conceitos basicos de
propriedade intelectual.

Se as decisdes do Tribunal de Justica do Rio Grande do Sul em matéria de
propriedade intelectual sdo consideradas de boa qualidade, supbe-se que as
deficiéncias encontradas sejam comuns a outros Tribunais e as conclusdes desta

pesquisa possam ser estendidas para os demais tribunais do pais.

6 GUIA DE BOAS PRATICAS SUGERIDAS

Apés fazer uma pesquisa bibliografica sobre a matéria, para determinar todos
0S conceitos necessarios para aplicar a doutrina da equivaléncia na contrafacédo de
patentes, bem como fazer uma pesquisa jurisprudencial para levantar como a
contrafacao de patente esta sendo determinada na pratica, pode-se agora sugerir um

guia de boas praticas com procedimentos melhorados que visam aprimorar a
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uniformidade das decisées e a seguranga juridica, voltado principalmente para os
juizes e peritos judiciais, mas que pode ser Util para qualquer operador do direito na
area:

12 Deve-se ler o relatério descritivo para compreender qual era o problema
técnico que a patente visava resolver, qual era a tecnologia existente até o depdsito
do pedido de patente (estado da técnica) e como o objeto da patente altera o estado
da técnica (novidade e objetivos da invencdo/modelo). Em outras palavras, é
necessario saber o que existia antes da patente para saber qual o avanco que esta
representa em relacao a técnica anterior. Uma vez feito isto se deve ler a descricao
propriamente dita e conjugar o texto com os desenhos para compreender a tecnologia
protegida.

2° Ler as reivindicacoes tendo como base o relatério e os desenhos e interpretar
o significado de cada termo, tendo consciéncia de que sao as reivindicacdes e apenas
as reivindicacdes que definem os limites da protecdo e que devem ser comparadas
com um produto ou processo incriminado.

3¢ Utilizar o numero da patente para buscar no site do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI) cépias de quatro tipos de documentos vinculados ao
histérico do processamento do pedido: (a) parecer de exame técnico e da busca de
anterioridades; (b) as patentes indicadas como estado da técnica no parecer da busca;
(c) manifestagdes ao parecer apresentadas pelo titular, e; (d) cépia do pedido como
originalmente depositado (pois as reivindicacdes originais podem ter sido restringidas
para a concessao da patente).

4° Ler todos os pareceres técnicos para ver quais 0s impedimentos a
concessao apontados pelo examinador e as respostas do titular nas manifestagdes.
Os esclarecimentos e interpretacdes restritivas defendidas pelo titular diante das
anterioridades encontradas podem ser Uteis para interpretar as reivindicacoes.

52 Uma vez interpretadas as reivindicacdes, deve-se comparar a reivindicacao
independente com o objeto incriminado, elemento a elemento, para ver se cada
elemento reivindicado foi literalmente reproduzido. Importante destacar que é
necessario analisar o funcionamento de cada elemento. Se um elemento for
visualmente diferente e funcionar de mesmo modo, trata-se de uma variante de
execucao. Se forem reproduzidos todos os elementos, a patente esta sendo infringida
de maneira literal e pode-se passar a analisar as reivindicagdes dependentes.
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6° Havendo elementos na reivindicacao independente que ndo sao infringidos
literalmente, é necessario analisar a equivaléncia dos elementos reivindicados com os
elementos que os substituem no produto ou processo incriminado.

7° Utilizar o estado da técnica para limitar a aplicacdo da doutrina da
equivaléncia. Deve-se considerar que - por definicdo legal - o estado da técnica é todo
0 universo da tecnologia pré-existente ao pedido de patente (ndo apenas a tecnologia
patenteada), entdo considerar como estado da técnica os documentos de patente
obtidos no passo 3 e eventuais referéncias nao patentearias (como literatura técnica,
catalogos, manuais, artigos cientificos, reportagens, publicidade, etc.) que tenham
suficiéncia descritiva e data certa e anterior a data de depésito do pedido de patente.
Nenhum elemento que tenha sido revelado no estado da técnica ou que decorra de
modo Obvio deste pode ser considerado equivalente. Neste Ultimo caso pode-se
utilizar o teste da reivindicacdo hipotética, redigindo uma reivindicacdo com o
elemento acusado e verificando se seria patenteavel em relacdo aos documentos do
estado da técnica. Se o elemento acusado é patenteavel, nao é evidente e pode ser
considerado equivalente.

8° Analisar novamente as manifestagoes do titular da patente durante o tramite
do pedido para verificar eventuais interpretacdes restritas das reivindicacbes e
argumentos usados para distinguir a invencdo do estado da técnica; bem como
reformulagbes das reivindicagdes através de emendas e cancelamento de
reivindicacoes, podendo ser Util comparar as reivindicagdes da carta patente com as
reivindicacées da patente originalmente depositada (também obtida no passo 3). A
equivaléncia nao pode recuperar um elemento que o titular tenha renunciado para
obter a concesséao da patente.

92 Se qualquer dos elementos do objeto acusado estiver em um dos casos dos
passos 7 e 8 esta descartada a contrafacao da patente.

10° Se nenhum dos elementos acusados for privado de ser considerado
equivalente pelos casos dos passos 7 ou 8, aferir a equivaléncia utilizando os testes
da equivaléncia 6bvia e tripartite. A comparacao deve ser feita elemento a elemento,
porém, um elemento reivindicado pode ser substituido por dois ou mais que tenham a
mesma fungéo (ou vice versa). No teste da equivaléncia 6bvia, verificar se o elemento
acusado proporciona o mesmo efeito e se a substituicao decorre de maneira ébvia
para um técnico no assunto, considerando que o limite da equivaléncia é a auséncia

de atividade inventiva ou de ato inventivo. No momento que uma substituicao provocar
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um efeito técnico novo surpreendente em uma inveng¢ao ou melhoria funcional em um
modelo de utilidade ndo pode ser considerada equivalente. No teste tripartite, verificar
se 0s elementos tem a mesma funcéo, se a satisfazem substancialmente de mesmo
modo e se chegam substancialmente ao mesmo resultado. O resultado positivo de
pelo menos um dos testes € suficiente para caracterizar a equivaléncia.

112 Se cada elemento da reivindicacdo independente nao for infringido de
forma literal ou equivalente esta descartada a contrafagdo e néo é necessario analisar
as reivindicacdes dependentes.

12° Se a reivindicacao independente for infringida, analisar cada reivindicacao
dependente, verificando se é violada de forma literal ou por equivaléncia, lembrando
que para infringir uma reivindicacao dependente € necessario reproduzir nao somente
os elementos desta reivindicagdo, mas também todos os elementos da reivindicagao
das quais depende.

132 Se houver mais de uma reivindicacao independente repetir todo o
procedimento acima para cada reivindicacdo independente e suas respectivas
reivindicacdes dependentes, lembrando que para infringir uma patente basta infringir

uma reivindicagdo independente.

7 CONCLUSAO

A propriedade intelectual em geral e a propriedade industrial em particular, na
qual se insere o direito de exclusiva de uma patente, caracteriza um sistema de
incentivos para os agentes atuantes no mercado investirem em atividades de pesquisa
e desenvolvimento, gerando inovagcao tecnolégica e obtendo o desenvolvimento
econbmico da sociedade. Na auséncia do sistema de patentes, a natureza
informacional de criagbes intelectuais, como invengdes e modelos de utilidade,
impediria que seus criadores controlassem o uso destas informagdes depois de
reveladas e se apropriassem de seu valor econémico. A dificuldade de criar algo
realmente novo e o elevado custo fixo associado estimulariam um comportamento
oportunista no mercado, fazendo com que os agentes esperassem 0s concorrentes
criarem algo novo e simplesmente copiassem a inovacao, em geral a um custo muito
inferior ao custo fixo de criacao, o que os permitiria cobrar um prego préximo do custo
marginal. Esta concorréncia oportunista impediria aqueles que investiram no

desenvolvimento da tecnologia cobrar precos que lhes permitissem recuperar o
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investimento realizado, o que os desestimularia a realizar investimentos futuros em
inovacao. Em outras palavras, na auséncia de um sistema de patentes, a tendéncia
natural seria o incentivo ao “free-riding” e a ocorréncia de algo que muitos autores
consideram uma forma da “Tragédia dos Comuns”: a falta de direitos de propriedade
sobre o0s bens intelectuais criados impossibilitaria restringir o acesso a estas
informacdes, o que reduziria significantemente o numero de criagdes intelectuais uteis
para a sociedade, nao pelo esgotamento devido a escassez, como nos bens materiais,
mas pela falta de incentivo para continuar investindo na criagdo deste tipo de
conhecimento.

O direito de exclusiva conferido por uma patente somente se justifica na medida
em que incentivar a inovagao tecnoldgica e o desenvolvimento econémico, 0 que
requer necessariamente a repressao aos “free-riders”. De maneira geral, considera-
se que a protecdo conferida por uma patente deve ser suficiente para permitir a
recuperacao do investimento realizado para criar o objeto protegido, caso contrario o
estimulo a inovacao sera insuficiente e o objetivo final do sistema de patentes sera
prejudicado ou frustrado. A pratica ja comprovou que limitar a protecao de uma patente
apenas a infracao literal proporciona uma protecao insuficiente para incentivar a
inovacao, pois, o quadro reivindicatério de uma patente nunca sera capaz de
compreender todas as possiveis concretizagcdes de uma invengdo, ou todas as
modificacdes insubstanciais que podem ser efetuadas na matéria protegida para
burlar a protecdao. Uma vez realizados os consideraveis investimentos necessarios
para encontrar uma nova solucao para um problema técnico ou uma nova forma de
um objeto de uso pratico que proporciona melhoria funcional, realizar pequenas
variantes que nao estejam compreendidas pelos termos literais das reivindicacoes,
mas que proporcionem o mesmo efeito ou melhoria, € um processo substancialmente
mais simples e menos custoso. Se conjugarmos este menor custo com a atragéo de
participar de um mercado novo ou expandido criado pelo objeto patenteado, ou das
vantagens competitivas proporcionadas por um novo processo industrial, um
comportamento racional que pode ser adotado pelos concorrentes é adotar estas
pequenas variantes para escapar do escopo da patente.

A doutrina da equivaléncia permite alcancar estas alteragdes nao previstas
expressamente nas reivindicacbes, 0 que torna significantemente mais dificil e
custoso escapar do escopo da patente, desencorajando “free-riding” e diminuindo o

risco de investir em inovacao, o que aumenta o valor do titulo e torna mais atrativo o
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investimento em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia. Importante enfatizar que
os incentivos do sistema de patentes nao se restringem apenas ao titular da patente,
mas também alcancam os concorrentes deste, que se veem obrigados a investir em
tecnologias alternativas que superem ou contornem a matéria patenteada para
continuar competitivos. Devido a esta logica, a lei prevé a excecdo para uso
experimental, isto é, reproduzir com fins de estudo um objeto patenteado néo € ilicito,
0 que é vedada é a exploracao comercial ndo autorizada do objeto da patente. O titular
de uma patente valida ndao pode impedir que os concorrentes reproduzam e facam
experimentos com sua tecnologia, para desenvolver tecnologias proprias que estejam
fora do escopo da protecdo. Como a doutrina da equivaléncia inclui na matéria objeto
de exclusividade variantes préximas da invencado ou do modelo, isto faz com que as
modificacoes necessarias para superar o escopo da patente sejam substanciais,
promovendo reais avancos na técnica, o que potencialmente pode provocar mais
desenvolvimento econdmico e aumento do bem estar geral.

Dois pontos devem ser considerados ao aplicar a doutrina da equivaléncia. Em
um primeiro momento, deve-se lembrar que estender demasiadamente o escopo de
uma patente pode provocar sobreposicdo de direitos de propriedade industrial,
gerando patentes dependentes e necessidade de licenciamento da tecnologia mais
antiga para comercializar a tecnologia mais recente, o que introduz custos de
transacao e pode inibir a inovacado ao invés de incentiva-la. A extensao da protecao
deve ser tal que esteja em um nivel em que ainda promova a inovagao.

O outro ponto a ser considerado € que direitos de propriedade industrial sdo
direitos de propriedade e a propriedade requer limites claros e bem definidos. Para
entrar sem risco em um mercado sem infringir direitos de propriedade industrial de
terceiros ou para investir de forma eficiente em inovagao, os concorrentes devem ser
capazes de saber o que € uma variante permitida de uma tecnologia patenteada e o
que é uma contrafacdo por equivaléncia. Nao ha duvida de que uso da doutrina da
equivaléncia introduz um grau de incerteza e que ha um trade-off entre a fungéo de
noticia ao publico da patente, ou seja, de publicitar a matéria que ndo pode ser
reproduzida, e a necessidade de incluir equivalentes no escopo da protecdo para
assegurar o grau de protecdo necessario. Entdo, os critérios para determinar os
elementos equivalentes devem possibilitar aos concorrentes saber com grau razoavel

de certeza quais elementos serao considerados equivalentes.
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O guia de boas praticas proposto foi concebido para melhorar a seguranca
juridica em casos de contrafacdo de patentes, ao proporcionar uma sequéncia de
passos clara e bem definida que pode ser repetida em todos os casos judiciais. Esta
sequéncia procura minimizar as deficiéncias encontradas na pratica judicial, em
particular, respeitando as regras de interpretacdo das reivindicagcbes, principal
problema encontrado na pesquisa de jurisprudéncia.

O guia ainda prevé o uso de critérios de afericido de equivaléncia amplamente
testados em outros ordenamentos juridicos, capazes de proporcionar um escopo de
protecdo suficiente para garantir os direitos de exclusiva dos titulares das patentes e
desestimular free-riding, o que diminui o risco e aumenta a possibilidade de obterem
o retorno do investimento realizado para criar a tecnologia protegida, melhorando o
ambiente de inovacgao.

O teste da equivaléncia 6bvia e o teste tripartite empregam paradmetros que
permitem determinar até que ponto uma variante pode ser considerada equivalente, o
gue torna possivel aos concorrentes saberem com um grau razoavel de certeza se
um elemento sera considerado equivalente e preserva a fungao de notificacdo ao
publico da patente. Esta previsibilidade assegura a terceiros a capacidade de
determinar o risco de ser acusados de contrafacdo ao comercializar uma tecnologia,
além de promover investimento eficiente em inovacéao, pois permite conhecer o grau
de modificacdo necessario para contornar ou superar a patente. Ainda, ao limitar o
namero de elementos que serdo considerados equivalentes, pela inventividade e pela
tripla identidade exigidas, os testes minimizam a sobreposicdo da protecdo de
patentes e impedem o aumento dos custos de transacgao.

Por fim, a elaboracao do guia ainda considerou a légica do sistema de patentes
ao compreender passos que visam impedir que o titular da patente recupere via
equivaléncia matéria que renunciou durante o processamento do pedido para obter a
concessao, ou elementos que nao teriam sido concedidos por auséncia de novidade
e inventividade, cuja apropriacao privada também prejudicaria os incentivos para
inovar.

Enfim, o guia proposto tentou levar em consideragdo todos os pressupostos
tedricos e praticos levantados ao longo do trabalho, para aumentar a seguranca

juridica e melhorar o ambiente de inovagao.
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