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Resumo: A Doutrina dos Equivalentes, associada aos princi-
pios reconhecidos principalmente na Europa, buscam amenizar
a incerteza e a imprevisibilidade existentes no Direito da Pro-
priedade Industrial, mais precisamente em relacdo as Patentes.
A Doutrina dos Equivalentes permite a extensdo do ambito de
protecdo de uma patente, nos casos em que um dos elementos
de uma invencdo ja patenteada, é substituido por outro elemen-
to, porém, a alteracdo ocorrida ndo interfere na solucdo técnica
encontrada.

Palavras-Chave: Doutrina dos Equivalentes- Patentes- A EXx-
tensdo da Protecdo da Patente.

DOCTRINE OF EQUIVALENTS

Abstract: The Doctrine of Equivalents, combined with the
principles recognized mainly in Europe, seeking to ease the
uncertainty and unpredictability in the existing Law of Indus-
trial Property, specifically in relation to patents. The Doctrine
of Equivalents allows the extension of a patent protection
framework, where one of the elements of an invention already
patented, is replaced by another element, however, the change
occurred does not affect the technical solution found.
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1.INTRODUCAO

WW no¢Oes de atividade inventiva e de equivaléncia
‘ estdo entrelagadas. O principio que diferencia

L uma invencao patenteavel, do estado da técnica e
A\ ‘ A0 mesmo a ser utilizado na analise da equivalén-
4 J cia, no gue se refere a propriedade industrial.

Consequentemente, surgem muitas vezes ddvidas em
relacdo as novas invengdes e se estdo preenchidos todos os
requisitos necessarios para serem consideradas uma nova in-
vencdo, que possa ser objeto de um pedido de patente ou se
estamos perante uma infracdo ao direito de exclusivo anterior-
mente concedido.

Tal questionamento é de suma importancia e esta dire-
tamente relacionado ao tema do nosso estudo “A Doutrina dos
Equivalentes em Direito da Propriedade Industrial”.

Apesar de ser um tema discutido por alguns doutrinado-
res, ainda € objeto de posicdes juridicas bastante controvertidas
no contexto normativo, doutrinario e jurisprudencial internaci-
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onal.

As duas correntes doutrinarias mais relevantes, neste
contexto, e de posi¢des antagonicas sao a corrente doutrinaria
alema e a corrente norte-americana, dos Estados Unidos.

No contexto europeu a posi¢do adotada pelos tribunais e
doutrinadores britanicos ndo pode ser ignorada, devendo ser
observada com atencdo.

A determinacdo do ambito de protecdo conferido por
uma patente e da aplicagéo ou ndo da Doutrina dos Equivalen-
tes € uma tarefa bastante complexa, que requer em primeiro
lugar uma andlise dos pedidos de patente, do que s&o as reivin-
dicacdes, o seu contetido, importancia e fungoes.

Em seguida a separacdo entre o contetdo positivo do
ambito de protecdo das patentes e do contetido negativo, onde
o foco central é a Doutrina dos Equivalentes. Posteriormente, a
analise da importancia do estado da técnica, da interpretacdo
das reivindicacOes e da necessidade de ampliacdo da protecéo.

Para que assim possamos posteriormente analisar os re-
quisitos essenciais para aplicacdo da Doutrina dos Equivalen-
tes, 0 momento temporal ideal para determinar a existéncia de
equivalentes. E em seguida, fazermos uma analise da impor-
tancia da certeza juridica, efetuarmos uma comparacdo entre a
Doutrina dos Equivalentes e a Doutrina da Essencialidade e
analisarmos alguns casos relevantes.

Salientamos que as patentes quimicas e biotecnoldgicas
sdo casos especiais, que devem ser analisados com um certo
rigor e em separado, e por isso, somente serdo mencionadas em
alguns topicos ao longo do nosso estudo, sem maiores desen-
volvimentos.

Utilizaremos como ponto de referéncia na analise e in-
terpretacdo do tema o Direito Portugués, mas, sera tido em
consideracdo além da legislagdo nacional (CPI)?, a Convencéo

2.0 cédigo da Propriedade Industrial vigente foi aprovado pelo DL n° 143/2008, de
25 de Julho, alterado pela Lei 52/2008, de 28 de Agosto.
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sobre a Patente Europeia (CPE) e ainda o Direito Brasileiro, 0
qual ndo faremos sob a forma de direito comparado, mas quan-
do julgarmos conveniente tal recurso.

2. O AMBITO DA PROTECAO CONFERIDA PELA PA-
TENTE

As nocdes de atividade inventiva e de equivaléncia tive-
ram processos histdricos entrelagados e 0 mesmo principio que
num eixo temporal diferencia uma invencao patenteavel, dota-
da de atividade inventiva, do estado da técnica, é aplicado na
analise da equivaléncia.

O contetdo positivo do d&mbito de protecdo do direito
conferido pela patente esta sujeito a delimitacdes territoriais,
temporais e objetivas.

Ao apresentar um pedido de protecdo para uma inven-
¢ao, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (IN-
PI), € concedido um direito de exclusivo de explorar a inven-
¢ao nos limites territoriais do Estado onde o mesmo foi conce-
dido®, neste caso Portugal (art.101° n°® 1 do CPI). As patentes
estdo sujeitas ao principio da territorialidade como todos os
direitos de propriedade industrial.

O titular pode impedir a terceiros, sem o seu consenti-
mento, o fabrico, a oferta, a armazenagem, a introducédo no
comércio ou a utilizagcdo de um produto objeto de patente, ou a
importacdo ou posse do mesmo, para alguns fins mencionados,
nos termos do artigo 101° do CPI.

O alargamento territorial, pode ser obtido pela extensédo
do pedido de registo para outros paises, também através do
INPI, mas utilizando os servigos da OMPI/WIPO (Organizagéo
Mundial da Propriedade Intelectual), a chamada via PCT* ou

% O dever de exploracdo compreende quer a mera atividade comercial, quer a impor-
tacdo da invencgdo patenteada, podendo ser levada a cabo pelo proprio titular ou por
terceiros devidamente autorizados pelo titular para tal pratica.

* O PCT é um Tratado Internacional de Cooperacéo em matéria de Patentes da OM-
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do EPO (Instituto Europeu de Patentes).

O ambito de protecdo conferida pela patente € determi-
nado na grande maioria dos Estados (tanto na Unido Europeia
como nos Estados Unidos), pelo conteudo das reivindicacdes,
as quais devem acompanhar o pedido de patente, cujo teor,
indica o que deve ser considerado novo, carateriza a invencao,
e ainda define o objeto da protecdo solicitada® (art.97°, n° 1
CPI).

Os direitos conferidos pela patente ndo sdo oponiveis a
quem de boa-fé tenha chegado pelos seus proprios meios ao
conhecimento ou utilizacdo da invencgdo patenteada, no territo-
rio nacional e antes da data do pedido, ou da prioridade (art.
104, n° 1 CPI).

Apbs a comercializacdo da invencdo patenteada, pelo
préprio titular ou por alguém com o seu consentimento, o direi-
to de monopdlio exclusivo esgota-se dentro do espa¢o comuni-
tario europeu (art.103 CPI).

Os titulos de patente, quando outorgados, sdo validos,
por 20 (vinte) anos a contar da data do respetivo pedido nos
termos dos artigos 99° CPI, 33° TRIPS/ADPIC e 63, n° 1 CPE,
podendo ser prorrogado em alguns casos especificos® e & partir
dessa data passa ao dominio publico, quando o seu uso passa a
ser acessivel a todos.

PI, que tem como objetivo facilitar e simplificar a obtencéo e protecdo de patente de
invengdo em diversos paises. Portugal € um dos membros signatarios deste tratado,
desde 24 de Novembro de 1992. N&o existe uma patente mundial, séo solicitados
varios pedidos de patente, aos diversos paises designados no pedido e, publicados
todos os pedidos, de acordo com o tratado. O processo de atribuicdo de uma patente
de invencdo ao abrigo do PCT, é composto por duas fases, a primeira fase é deno-
minada a fase internacional e é composta por quatro periodos, ap6s a entrada do
pedido no INPI A segunda fase é denominada a fase nacional. Se o depositante
mantiver o interesse na patente via PCT, vai definir, entre os paises anteriormente
designados, aqueles que para si  tém relevancia. Disponivel em:
http://sigarra.up.pt/feup/web_base.gera_pagina?P_pagina=18581.

® VICENTE, Déario Moura. A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual,
Coimbra, Almedina, 2008, p.83.

® No caso de protegdo para os medicamentos e produtos fitofarmacéuticos (art.115°).
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A patente protege o seu titular contra a reproducéo e
comercializacdo da invencdo patenteada, por terceiros, bem
como, a comercializagdo, por estes, de uma invengéo na qual
foi introduzida elementos novos que constituem equivalentes
de um ou alguns elementos da invencdo patenteada, cuja fun-
¢&o e o resultado final alcancado é essencialmente idéntico.’

O ambito de protecdo conferida pela patente europeia €
determinado pelas reivindicagdes®, sendo que, a descricdo e os
desenhos servem para interpretar as reivindicacoes®.

3. AS REIVINDICACOES
3.1 0 PROPOSITO FUNCIONAL DAS REIVINDICACOES

Na Europa continental foi o Reino da Espanha o precur-
sor na introducdo do sistema de reivindicacoes, através do Real
Decreto de 23 de Dezembro de 1829."°

A exigéncia expressa de que no pedido de patente deve
conter uma ou mais reivindicagdes s6 surge em Portugal, no
Decreto n° 6 de 15 de Dezembro de 1894, depois regulamenta-
do pelo Decreto de 28 de Marco de 1885.1*

De acordo com a construcdo do direito, no formato
harmonizado europeu, a noc¢ao da dupla finalidade das reivin-
dicacdes é bastante evidente.

A primeira funcdo esta diretamente relacionada aos cri-

7 Veja neste sentido, Paul Roubier, “Le Droit de la Proprieté Industrialle, Partie
Spéciale”, Paris, Ed. Recueil Sirey, 1954, p. 79.

8 Conforme dispde o artigo 1° do Protocolo Interpretativo do artigo 69° da Conven-
¢do sobre a Patente Europeia (CPE).

° Na legislacdo portuguesa ainda ha mencdo da expressio “conteiido” a qual foi
recentemente eliminada no artigo 69° na CPE para evitar as divergentes interpreta-
¢Bes em consequéncia das traducdes efetuadas nos Estados-membros.

1 GOMEZ SEGADE, José Antonio. “El certificado de Adicion” in Actas de Dere-
cho Industrial, Tomo 3, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de
Compostela, 1976, pp.93-94.

11 \er Jo&o Paulo Remédio Marques, Biotecnologias e Propriedade Intelectual, Vol.
I, Coimbra, Almedina, 2007, p.728


http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaautores?tipo_busqueda=INSTITUCION&clave_busqueda=819114
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaautores?tipo_busqueda=INSTITUCION&clave_busqueda=819114
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térios de patenteabilidade e versa sobre a questdo de saber se o
pedido apresentado preenche todos os requisitos necessarios.

A segunda funcéo, para nos a mais relevante, surge
apos a publicacdo. Esta diretamente relacionada a delimitacao
da extensdo do d&mbito de protegéo, conferida ao titular da pa-
tente, em cada um dos pedidos em concreto. Consequentemen-
te define os parametros da infracdo de uma patente e ainda o
valor comercial da respectiva invencédo patenteada.

Para uma correta determinacdo do &mbito de protegdo é
fundamental analisarmos a reivindicacdo que acompanha o
pedido de patente (artigos 62° e 63° CPI e 75° e ss CPE), a peca
mais importante do pedido, delimita o objeto da protec¢do, tanto
nas patentes de produto (aparelho, maquina, dispositivo ou
substancia) quanto nas patentes de processo (processo, método
Ou uso) ou, ainda, invencao de produto e processo.

As reivindicacdes'? tracam o escopo juridico da exclu-
sividade, delimitando o ambito de protecdo da ideia inventiva
industrial, a substancia da invencdo, (art. 97,1 CPI) frente ao
comportamento de terceiros que venham a utilizar ou comer-
cializar a invencdo reivindicada.®

Devemos considera-las como o “nucleo duro” da paten-
te, atraves das quais o inventor/ requerente, apds a exposi¢cdo
da solucdo técnica para qual pretende que lhe seja concedido a
exclusividade™, delimita, dentro do texto da exposicdo, a parte

12 As reivindicactes que encontramos podem ser multiplas ou de varios tipos. En-
contramos ainda na doutrina reivindicagdes dependentes e reivindicacdes indepen-
dentes; reivindicagdes estruturais e reivindicages funcionais; reivindicacdes positi-
vas e reivindicagBes negativas reivindicagbes concretas e reivindicacfes generaliza-
das. Para mais desenvolvimentos consulte Jodo Paulo Remédio Marques, O conted-
do dos pedidos de patente, in O Direito, ano 139° IV, Coimbra, Almedina, 2007, pp.
796-812

18 ASCENSAO, José de Oliveira. Ambito da Patente: Doutrina dos Equivalentes. 11l
Curso Pés-Graduado de Direito Intelectual promovido pela APDI, Lisboa em
17.03.2012.

14 GONCALVES, Lufs M Couto. Manual de Direito Industrial: Patentes, desenhos
ou modelos, marcas, concorréncia desleal, p.109 e ss.
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especifica para a qual pretende o privilégio™.Portanto, sdo ao
mesmo tempo a medida da inovacdo e proporcionalmente a
medida da protecio® como refere o n° 4 do art. 101 do CPI.

O inventor/requerente pode reivindicar o direito de ex-
clusivo sobre tudo que expds, o invento ou a novidade dotada
de atividade inventiva e de aplicabilidade industrial, desde que
esteja suficientemente descrito, mas, pode também cingir o seu
pedido a uma parte daquilo que foi exposto, podendo posteri-
ormente limitar as reivindicagdes apresentadas, mas nunca am-
plia-las.”

O ambito da protecdo conferido pela patente resulta
fundamentalmente do que foi definido e identificado nas rei-
vindicacdes'® com o auxilio da descricdo e dos desenhos, os
quais sdo utilizados para a sua correta interpretacdo. As reivin-
dicacbes sdo a medida da inovagédo e consequentemente a me-
dida da protecao.®

Podemos concluir que as reivindicagdes estdo para o
ambito de protecdo de patentes assim como o pedido deduzido
na peticdo inicial esta para um processo judicial.

3.20 CONTEUDO DAS REIVINDICACOES

A elaboracdo das reivindicagfes requer a concomitante

% HEY, Raul, Interpretacéo e redagdo de reivindicagfes: uma questdo vital no
sistema de patentes, um problema no Brasil, Revista da ABPI n° 5 Set/Out, Rio de
Janeiro, ABPI, 1992, p. 22.

16 SILVA, Pedro Sousa. Direito Industrial, Coimbra, Coimbra Editora, 13Ed. 2011,
pp. 69-81.

17 ASCENSAO, José de Oliveira. Ambito da Patente: Doutrina dos Equivalentes.
Lisboa em 17.03.2012.

18 As reivindicagdies que encontramos podem ser maltiplas ou de varios tipos. En-
contramos ainda na doutrina reivindica¢des dependentes e reivindicagbes indepen-
dentes; reivindicagdes estruturais e reivindicages funcionais; reivindicagdes positi-
vas e reivindica¢Bes negativas reivindicagdes concretas e reivindicaces generaliza-
das. Para mais desenvolvimentos vide Jodo Paulo REMEDIO MARQUES, O conte-
Gdo dos pedidos de patente p. 796 ss.

¥ SILVA, Pedro Sousa. Direito Industrial, p.71.
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presenca de trés requisitos essenciais: uma narragdo clara e
concisa, devidamente apoiada na descricdo® (segunda parte do
art. 84°CPE e art. 62° n® 3 CPI) e o respeito ao principio da
unidade de invencdo (art.71° CPI e art. 82° CPE).

Uma reivindicacdo deve ser redigida de modo que pos-
sibilite a identificacdo do proposito da solucdo oferecida (por
exemplo, “maquina de fazer tal “coisa”), seguida de uma for-
mula convencional de indicar o inicio do que é reivindicado
como novo (“caracterizado por’) e posteriormente, a descri¢cao
mais exata possivel do bem reivindicado.

As reivindicagfes devem, quando necessario, conter en-
tre a sua parte inicial e a expressdo de ligacdo “caracterizado
por” um preambulo explicitando as caracteristicas essenciais a
definicdo da matéria reivindicada e ja compreendida pelo esta-
do da técnica. 'E apds a expressdo de ligacdo devem ser defi-
nidas as caracteristicas técnicas essenciais e particulares que
em combinacdo com os aspectos explicitados no preambulo, se
deseja proteger.?

A expressdo de ligacdo entre os elementos conhecidos
(predmbulo) e os elementos caracteristicos da invencao (limita-
¢ao) é um fator muito importante na fixacdo da protecdo e na
determinacdo se a reivindicagdo em ciuestﬁo esta “aberta” ou
“fechada”*® para elementos adicionais.**

2 A legislagdo brasileira usa a terminologia relatério descritivo (Art. 19, 11, do CPI
Brasileiro).

2L E g estrutura recomendada e estabelecida através de regulamentacdo na grande
maioria das legislagfes vigentes tanto em Portugal (art.62°, n® 3, alineas a) e b))
como nos demais paises europeus e ainda no Brasil.

22 BARBOSA. Denis Borges. Da regra da indivisibilidade das Reivindicagdes de
Patentes no direito brasileiro. Disponivel em:
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/regra_indivisibilidad
e_reivindicacoes_patentes.pdf.

2 Aberta é aquela que permite adicdo de elementos a invengdo que possui “pelo
menos” estas caracteristicas inovadoras e protegidas, em contrapartida as reivindica-
¢Oes consideradas fechadas sdo aquelas que ndo permitem novos elementos, além
daqueles constantes na reivindicacdo e geralmente possuem a expressdo “consistir
de”. Conforme Maria Inez Aratjo Abreu, A prote¢éo da Biotecnologia em contenci-
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H& uma profunda corelacdo entre a descri¢do e as rei-
vindicacdes. As reivindicacBes devem estar sempre baseadas
na descrigédo, sob pena de ndo preenchermos o requisito de su-
ficiéncia descritiva®.

A descrigdo explica o que foi inventado, o problema
técnico que a invencdo soluciona®®, como soluciona, a impor-
tancia da solucdo e a distancia dessa solugéo para as solugdes
anteriormente existentes, as quais integram o estado da técnica,
na data do pedido (art. 83°CPE e art. 62°, n°4 CPI).?’

A informacéo contida deve ser suficiente e pormenori-
zada, sem reservas nem omissfes, para que um perito na maté-
ria®® possa reproduzir a invengdo, sem que para isso seja neces-
séario o exercicio de atividade inventiva ou um esfor¢o razoéa-
vel, tanto no caso de uma inven¢do quimica, como de uma in-
vencdo mecénica, informatica ou biotecnoldgica (art. 62, 4
CPI). O que no momento da analise da existéncia ou ndo de
uma infracdo por equivaléncia, é de suma importancia.

O primeiro objetivo da descricdo € a delimitacdo do

oso de patentes, Dissertacdo de Mestrado Pontificia Universidade Catélica do Para-
nd, Curitiba, 2006 p.52

2 MULLER, Ana Cristina Almeida. Escopo das Reivindicacdes a sua interpreta-
¢do. Disponivel em:
http://www.cbsg.com.br/pdf_publicacoes/escopo_reivindicacoes.pdf.

% A legislacéo brasileira segue a mesma linha de raciocinio e encontramos no CPI
Brasileiro, no seu art. 25 “as reivindicagoes deverao ser fundamentadas no relatério
descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro
e preciso, a matéria objeto da protegdo”.

% BARBOSA, Denis Borges. Do requisito de suficiéncia descritiva das patentes
2011, Revista da ABPI, Julho/Agosto - Edi¢do 113. Disponivel em:
http://denisbarbosa.addr.con/arquivos/200/propriedade/requisito_suficiencia_paten
tes.pdf.

2 MARQUES, Jo#o Paulo Remédio. O contetido dos pedidos de patente, p.782.

%8 Entendemos, como a posicdo maioritaria da doutrina, que perito n&o é um inven-
tor, € a pessoa encarregada de interpretar um pedido de patente na matéria, por isso,
deve ser sempre um profissional com conhecimentos técnicos e competéncia na area
de atuacdo da invengdo, para que assim seja capaz de entender e interpretar adequa-
damente o contetdo dos termos técnicos utilizados nas reivindicagfes e nos pedidos
de patente.
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contetido reivindicavel,  tendo em vista que, os limites técni-
cos da patente, circunscritos pelas reivindicacfes, sdo aqueles
existentes na descri¢do. E com a publicagdo da descricéo satis-
faz-se o propdsito da ampla divulgacdo dos inventos patentea-
dos, 0 que confere aos oponentes do pedido, 0S meios necessa-
rios para contestarem o privilégio concedido ou a utilizacdo de
conhecimentos em quest&o.

As reivindicacfes que ndo se fundam na descricéo e as
que se estendem para alem da descricdo, bem como, as que
estiverem em contradicdo com o contetdo da descricdo sdo
consideradas nulas. ¥

A descricdo e os desenhos podem esclarecer a reivindi-
cacdo, dissipar as ambiguidades, mas ndo podem suprir a sua
deficiéncia, as suas falhas ou omissdes.*

O que estiver no texto da descricdo se ndo constar no
texto da reivindicacdo é como se ndo tivesse sido mencionado.
Porém, no sentido contrério, o conteido da reivindicacdo pre-
valece, sobre a descricéo.*

H& uma imperatividade da regra da indivisibilidade das
reivindicacdes, nos termos da legislacdo em vigor, tanto em
Portugal como no Brasil . Porém, ha um niimero muito restri-

2 BARBOSA. Denis Borges. Da Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes.
p.3 Disponivel em: http://denisbarbosa.addr.com/equivale.pdf.

% No &mbito da patente europeia esta bastante claro no artigo 138, 1, nas alineas b) e
¢) que se a invengdo ndo for descrita de forma suficientemente clara e completa para
que um perito na matéria possa executa-la e se 0 objeto da patente se estender para
além do contetdo do pedido tal como foi apresentado poderd a mesma ser declarada
nula.

3 As reivindicacdes devem igualmente apoiar-se nos desenhos, os quais devem estar
isentos de texto, devem conter somente figuras em nimero estritamente necessario
para compreensdo da invengdo, segundo art. 62, 5 do CPI.

32 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, v. 1l, Tomo II,
atualizado por Newtom Silveira e Denis Borges Barbosa, Lumen Juris, Rio de Janei-
ro, 2010, p. 325 ss.

3 Nao é permitido o pedido de mais de uma patente para a mesma invencéo e o
pedido de uma s6 patente para diversas invengdes diferentes, exceto se for referente
a uma pluralidade de invencdes, ligadas entre si de tal modo que formem um sé
invento. O requisito do respeito ao principio da unidade de invencéo é resultante da
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to de autores que aponta para hipdteses em que é permitida a
fragmentacdo de reivindicacdes e a sua eficacia parcial®*.

E fundamental destacar que a indivisibilidade da reivin-
dicacdo ndo significa literalidade na interpretacdo da reivindi-
cacao.

3.2.1 AS REIVINDICACOES DE PRODUTO E DE PRO-
CESSO

Em andlise ao Cddigo da Propriedade Industrial vigente
em Portugal, nos deparamos com dois tipos reivindicacdes de
patente: a reivindicacdo para patente de produto e reivindicacao
para patente de processo (art. 51, n° 2 e art. 97°, n° 2) e alguns
aut(gges estabelecem uma terceira categoria, as patentes de
uso

A distingdo entre reivindicagdes de produto e de proces-
so € muito importante na medida em que o efeito da protecdo
conferida pela patente, difere em funcdo da categoria a que
pertence a reivindicagao.

As reivindicaces para patente de produto®® incluem as
referéncias técnicas, que sdo parametros fisicos, do produto
objeto da patente.

forma de reivindicacdo periférica, adotada tanto no sistema brasileiro quanto no
sistema europeu, apds a harmonizagédo da Convengdo de Munique sobre a Patente
Europeia e facilita o procedimento de concessdo, a compreensdo da patente a tercei-
ros e evita o agravamento no valor das taxas cobradas e para tal exige que o pedido
de patente ndo contenha mais de uma invencédo e que todos os diversos meios utili-
zados resultem na solucéo de um unico problema técnico.

% LARSEN, Joshua P. “Liability for divided performance of process claims after
BMC resources” inc. V. Paymentech. Disponivel em:
http://law.depaul.edu/centers_institutes/ciplit/pdf/JATIP_Article.pdf.

% SALVADOR JOVANI, Carmen. “El Ambito de Proteccion de la Patente, Trintant
lo Blanch, Valencia, 2002, pp.117 ss.

% A protecio de produto foi introduzida pela Convencéo da Unido de Paris,

na revisao de Estocolmo de 1967 e mais tarde na CPE e consta ainda no artigo 28°
n°1 al. b) do ADPIC/TRIPS tendo sido adoptada pelas principais legislacbes nacio-
nais.



RILB, Ano 1 (2015), n° 6 | 485

A reivindicacdo de uma patente de produto incide sobre
uma realidade fisica, uma coisa corporea, um produto que sera
colocado no mercado podendo ser um dispositivo, uma compo-
sicdo, uma substancia ou uma maquina e esta relaciona a todos
os atos referentes a produzir, usar, colocar a venda, comprar ou
importar produto que possua as caracteristicas estruturais des-
critas na reivindicacdo, independentemente da forma como é
aplicado ou comercializado®’. Abrangendo o produto, indepen-
dentemente do modo como o0 mesmo venha a ser obtido e todas
as suas possiveis utilizacdes.

Destacamos a existéncia de duas correntes doutrinérias,
de um lado estd a corrente mais conservadora de origem ger-
manica adepta da protecdo absoluta e de outro lado a corrente
anglo-saxonica seguidora da protecdo relativa, uma questdo
controvertida na doutrina e que d& origem a muitos litigios.

A protecdo absoluta refere-se a protecdo do produto, in-
dependentemente de qual for o seu modo de producéo e da sua
utilizacdo, isto é, em todas as circunstancias e em qualquer
contexto, indiferente a futuras invengdes que obtenham o
mesmo produto através de novos métodos ou que destinem o
produto a usos inovadores, sendo estes conhecidos ou ndo no
momento da solicitacdo da patente. E justifica-se mais as in-
vencOes no campo da mecanica e/ou eletronica em que ha nor-
malmente “uma correspondéncia inequivoca entre estrutura e
fung.’?to”?’8

Nas protecdes relativas as invencdes de processo e uso,
concedidas posteriormente a patente de produto sdo considera-
das invencdes derivadas e independentes da primeira, por isso,
ndo necessitam de uma licencga do titular da patente. E sdo mais
adequadas ao campo da industria quimico-farmacéutica e da

7 DI BLASI, Gabriel e outros. A Propriedade Industrial: Os sistemas de marcas
patentes e desenhos industriais analisado a partir da Lei n® 9.279, de 14 de Maio de
1996, Rio de Janeiro, Forense, 2002, p.144.

3 DI CATALDO, Vincenzo. “Le invenzioni i Modelli”, 2° Ed., Milano, Guiffré,
1993, p.115.
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biotecnologia, nos termos a legislagéo vigente (art. 54°, n° 1,
alineas a) e b) CPI).

Hé& claramente uma aceitacdo da teoria mais favoravel
ao titular das patentes nas legislacBes europeia, portuguesa
(artigos 97°, n°® 1 CPI e 69° n° 1CPE) e brasileira (artigos 25 e
41 da Lei 9.279/96), a qual no nosso entendimento constitui a
concepcdo mais coerente, pois, a0 mesmo tempo que protege o
direito do titular da patente, ndo se torna um obstaculo a ativi-
dade inventiva de terceiros.

A reivindicacdo de uma patente de processo incide so-
bre uma atividade desenvolvida em vérias etapas ou sobre um
método ou procedimento de utilizacdo e esta relaciona a todos
os atos relacionados aquela determinada atividade inventiva®®,
podendo ser igualmente objeto de patente 0s processos novos
para obtencdo de produtos, substancias ou composicdes ja co-
nhecidos ou até mesmo ja patenteado por um terceiro (art. 51,
n°3 do CPI), sendo que, nesta Gltima hipdtese a exploracao
econdmica fica sujeita a uma condicionante que pode ser ou a
autorizacdo do detentor do direito de exclusivo ou o fim do
prazo legal que leva a caducidade do direito.

Nada impede porém que, seja obtido 0 mesmo produto,
atraves de um processo completamente distinto, tendo em vista
que, neste caso foi o0 processo objeto de patente e ndo o produto
obtido através dele. O objeto obtido por meio do processo pa-
tenteado pode beneficiar da protecdo conferida ao processo
inovador, sem que seja necessario preencher os requisitos de
patenteabilidade (art. 64, n° 2 CPE).

3.3 A INTERPRETACAO DAS REIVINDICAQCES E A
NECESSIDADE DE AMPLIACAO DA PROTECAO

As reivindicacgdes sdo formulas concisas, em que se de-

¥ Na legislagio brasileira encontramos tal previsio no art. 42, inciso Il da Lei
9279/96.



RJLB, Ano 1 (2015),n°6 487

fine uma invencdo (art. 84° CPE e art. 62°, n°3 CP1)*.

A legislacdo vigente ndo menciona 0s casos em que se
deva ou ndo proceder a interpretacdo das reivindicacoes, sim-
plesmente determina a forma de fazé-la e que a descricdo e 0s
desenhos devem servir como meios auxiliares* a interpretacdo
das reivindicacdes.*” Muitos doutrinadores entendem que a
interpretacéo deva ser sempre efetuada, independentemente de
ddvidas ou ambiguidades®.

Nos termos do direito harmonizado europeu (art. 83°
CPE e art. 1° do Protocolo Interpretativo do art. 69 CPE), da
legislacdo vigente em Portugal (art. 97°, n° 1 CPI) e no Brasil
(art. 41 da Lei n® 9279/96)*, a correta interpretacdo da reivin-
dicacdo®, a qual deve estar associada a descricdo® e aos dese-
nhos, permite ao perito na matéria, determinar o escopo da pro-
tecdo da patente.”’

Todos os elementos necessarios para uma adequada e

0 SALVADOR JOVANI, Carmen. “El Ambito de Proteccién de la patenze”, pp.
184-187.

10 vinculo entre a descrigdo e as reivindicacBes é mais estreito que entre estas e 0s
desenhos. As reivindicaces devem obrigatoriamente apoiar-se na descricdo (art. 84
CPE e art. 62, 3 CPI) e no caso de haver divergéncias entendemos que a descrigdo
deve prevalecer sobre os desenhos.

*2 MARQUES, Jodo Paulo Remédio. O contetido dos pedidos de patente: a descri-
¢do do invento e a importancia das reivindicacdes, p. 828.

43 ASCENSAO, José de Oliveira. Ambito da Patente: Doutrina dos Equivalentes. Il
Curso Pos-Graduado de Direito Intelectual promovido pela APDI, em 17.03.2012;
SALVADOR JOVANI, Carmen. “El Ambito de Proteccion de la patente”, p.185 ss.
4 0 art. 41 da Lei Brasileira n° 9279/96 estabelece que a extensdo da protecéo con-
ferida pela patente serd determinada pelo teor das reivindicagdes as quais deverdo
ser interpretadas com base no relatorio descritivo juntamente com os desenhos

** No nosso entendimento a interpretagdo tem como elemento principal a reivindica-
¢do, mas cada reivindicagdo deve ser considerada dentro do contexto e na perspeti-
va, do que se Ié na descrigdo.

“ Neste contexto a descricdo da invengéo tem o propésito de permitir que o perito
na matéria consiga executar e repetir a invencdo descrita sem que seja necessario,
uma atividade inventiva propria.

47 Os peritos na matéria sdo as pessoas com vasto conhecimento naquele ramo em
que requer um pedido de patente, o que permite desvendar os termos técnicos adota-
dos na reivindicagao.
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correta interpretacdo séo fixados no momento da publicagéo do
pedido, em prol da seguranca juridica de terceiros, até a sua
concessdao. Consequentemente todas as alteragcdes que ocorre-
rem, em relacdo aos desenhos e a descricdo, durante o proce-
dimento de concessdo da patente, terdo efeito retroativo, exceto
se tiver sido ampliada a protecdo conferida pela patente (art.
69, n°2 CPE).

Todavia, as modificacBes posteriores a concessdo da pa-
tente ndo podem ampliar a protecdo conferida (art. 123, 3
CPE), e repercutir na interpretacdo das reivindicacdes, sob pe-
na de ser considerada nula no respetivo Estado contraente
(art.138, 1, d) CPE).*®

Salientamos que, a interpretacdo das reivindicacoes, as-
sociada a descricdo e aos desenhos, é de suma importancia na
determinacdo do ambito da protecdo conferida pela patente,
porém, ndo é suficiente.*’

Salientamos também que, a doutrina de modo geral, €
unanime em afirmar que em caso de suspeita de infracdo ao
direito de patente, a conduta do potencial infrator devera ser
analisada sob a luz das reivindicacées.® Tornando-se necessa-
rio a ampliacdo da protecdo concedida ao titular da patente
frente as possiveis infracoes.

A infracdo nestes casos pode ser literal ou de forma di-
reta, quando cada elemento do produto ou processo infrator
coincide com a definicdo contida na reivindicacdo, podendo
haver necessidade de interpretar o significado ou a abrangéncia
de determinada expressdo na reivindicagdo, porém, uma vez
interpretada expressdo e estabelecida sua extensdo a corres-
pondéncia com o elemento infrator é imediata.>

8 SILVA, Pedro Sousa. Direito Industrial, p.71.

* FRANZOSI, Mario. “Claim Interpretation”. In Festschrift fuer Gert Kolle und
Dieter Stauder, Heymans, 2005. Disponivel em:
http://www.franzosi.com/media/pdf/articoli/claim-interpretation.pdf.

0 SILVA, Pedro Sousa. Direito Industrial,p.71.

' MULLER, Ana Cristina Almeida. Escopo das Reivindicacdes a sua interpreta-
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Podera também ocorrer infracdo ndo literal, quando néo
h& uma completa correspondéncia entre os elementos constan-
tes na reivindicacdo e aqueles do produto infrator.”® As hipéte-
ses de infracdo ndo literal sdo mais dificeis de serem compro-
vadas nos casos concretos®®, s&o também extremamente rele-
vantes para que possamos determinar de modo abrangente, o
ambito de protecdo de uma patente.>*

A infracdo por equivaléncia, uma das formas de infra-
¢do ndo literal, apresenta-se quando o elemento do produto
infrator ndo se enquadra diretamente na definicdo do elemento
da reivindicacdo,” no entanto, ele constitui um equivalente
técnico funcional deste tltimo.*®

A admissdo desse tipo de infracdo é fundamental para
evitar que terceiros ndo autorizados beneficiem-se injustamente
de uma patente, por causa de uma redacdo inadequada de uma
reivindicacao.”’

A limitacdo da protecdo a interpretacdo das reivindica-
cOes associada a descricdo e aos desenhos, no nosso entendi-
mento, torna-se um empecilho a protecdo do titular da patente,
frente aos casos em que ocorre uma ligeira alteracdo na inven-
cao patenteada o que possibilita possiveis imitacGes.

Entendemos que a extensdo do alcance da protecdo con-
ferida pela patente, isto €, a criacdo de uma protecdo ao titular

¢do.

2 ABREU, Maria Inez Aratjo. A protegio da Biotecnologia em contencioso de
patentes, p.142.

*® AHLERT, IVAN Bacellar. Infragdo Parcial ou Subcombinagdes. Revista da
ABPI, Sdo Paulo, n. 14, jan./fev. 1995, pp. 24-29.

" SILVA, Pedro Sousa. Direito Industrial, p.72.

% GUGLIELMETTI, Giovanni. “La contraffazione del brevetto per equivalenti”,
Rivista di Diritto Industriale, Parte I, 2000, p. 113 ss.

% MULLER, Ana Cristina Almeida. Escopo das Reivindicacdes a sua interpreta-
¢éo.

" BARBOSA, Denis Borges. Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes. In:
CriagBes Industriais Segredos de Negécio e Concorréncia Desleal, Coordenagao
Manoel J Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabour, Série GVLAW, Séo Paulo,
Saraiva, 2007, pp.201-202.
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da patente, que va além da extensdo resultante da interpretagdo
da reivindicacdo, na qual esteja incluida as possiveis variantes,
corresponde a protegdo equitativa prevista no Protocolo Inter-
pretativo do artigo 69° CPE. E a inclusdo das variantes no am-
bito de protegdo ndo entra em contradicdo com o disposto no
artigo 69°, 1, CPE.*®

A necessidade de distinguir uma “nova invencao” de
uma invencao com variantes irrelevantes daquela ja patenteada
e a necessidade de proteger o seu titular contra tais atos, deu
origem a Doutrina dos Equivalentes.

4. A DOUTRINA DOS EQUIVALENTES
4.1 NOCOES PREVIAS E FUNCOES

No caso de uma invencdo, que seja utilizada com ligei-
ras variantes, dificulta a sua analise e a determinacdo se esta-
mos diante de uma infracdo ou se as modificacdes introduzidas
séo suficientes para que possamos constatar que se trata de uma
“nova invengao”.

A teoria mais aceite pela doutrina e pela jurisprudéncia,
quer em Portugal, no Brasil, na Italia, no Japdo e nos Estados
Unidos, para dirimir este tipo de duvida, porém, sobre diferen-
tes prismas, é a “Doutrina dos Equivalentes” originaria da
Alemanha, sendo Josef Kohler o seu precursor, no inicio do
século XX.

Na atualidade praticamente todos os paises reconhecem
e aplicam a Doutrina dos Equivalentes (DE) terminologia ado-
tada neste estudo, também denominada por alguns autores co-
mo a Doutrina dos Meios Equivalentes, Teoria dos Equivalen-

%8 Neste sentido Mario Franzosi, “Equivalence in Europe”, in EIPR, vol. Vol. 25, n°
6, London, Sweet & Maxwell, 2003, pp. 237-241.

% KOHLER, Josef. “Handbuch des deutschen Patentrechts”, Mannhein, 1900,
p.153. Disponivel em: http://dlib-
pr.mpier.mpg.de/m/kleioc/0010/exec/wrapbooks/%22161848%22.


http://alexandrie.droit.fundp.ac.be/Record.htm?idlist=1&record=19124199124919423719
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tes.

Apesar de ser uma doutrina com mais de um século de
existéncia, com uma ampla difusdo no contexto juridico inter-
nacional, ndo ha unanimidade quanto ao seu conceito, acerca
do que devem ser considerados equivalentes no ramo do direito
da propriedade industrial, nem tdo pouco em relagédo a extensao
da sua aplicago.”

A Doutrina dos Equivalentes associada aos principios
reconhecidos principalmente em escala europeia, buscam ame-
nizar a incerteza e a imprevisibilidade existentes neste contex-
to, os quais prejudicam a finalidade de um sistema de paten-
tes.™!

Quando for necessario compararmos dois produtos ou
dois processos, para saber se estamos diante de uma violacao
do exclusivo da patente, devemos analisar a parte inovadora da
patente indicada na reivindicacdo, a qual se beneficiou de pro-
tecdo, pois, as restantes caracteristicas constantes na invencédo
ja patenteada, pertencem ao dominio publico, portanto, podem
ser reproduzidas e utilizadas livremente.®?

A Doutrina dos Equivalentes permite a extensdo do am-
bito de protecdo de uma patente, nos casos em que um dos
elementos de uma invencdo ja patenteada, € substituido por
outro elemento, porém, a alteracdo ocorrida ndo interfere na
solucdo técnica encontrada, isto €, mesmo com a modificacdo
introduzida, ou com a substituicado de um dos elementos, a “su-
posta inven¢do” continua a desempenhar a mesma fungao téc-

8 Todos os autores consultados possuem a mesma posicéo acerca da diversidade de
conceitos do tema em analise, o que resulta na diversidade de opiniGes em relagdo ao
ambito de extensdo da protecdo da patente e a0 momento em que a alegada infragdo
deve ser analisada.

81 BENUSSI, Franco. "Teoria de los Equivalentes: Principios Fundamentales y
Jurisprudencia”. Tercer Seminario Regional Propriedad Intelectual para Jueces y
Fiscales de America Latina, Guatemala, 2004, pp. 2-3. Disponivel em:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi_pi_ju_lac_04/ompi_pi_ju_lac_04
_21.doc.

82 SILVA, Pedro Sousa. Direito Industrial, p.72.


http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi_pi_ju_lac_04/ompi_pi_ju_lac_04_21.doc.
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nica daquela invencdo anteriormente patenteada. Nao ha novi-
dade, portanto, ndo ha uma nova invencédo a ser patenteada, ha
concretamente uma infragédo por equivaléncia.

Os elementos caracteristicos da invencdo devem ser
apreciados e examinados de acordo com a funcdo que desem-
penham e ndo sob o seu aspecto material. Caso contrario, es-
tariamos diante de uma ficticia protecdo juridica, pois, bastaria
uma simples alteracdo de um ou outro dos componentes, sem
uma alteracéo significativa de sua funcéo, ou a substituigéo por
elemento equivalente, para eximir o infrator da responsabilida-
de pela infracéo.®®

A Doutrina dos Equivalentes cumpre duas funcdes im-
portantes no Direito de Patentes, em primeiro lugar ajuda a
determinar se uma invencédo preenche os requisitos da atividade
inventiva, para que possa ser objeto de patente e em segundo
lugar, cumpre a funcdo fundamental de auxiliar na determina-
¢ao do ambito de protecdo de uma patente e consequentemente,
de averiguar se houve ou ndo violagdo da mesma.®*

A equivaléncia no direito de patentes ndo exige identi-
dade completa, na maioria das vezes, coisas que sdo iguais po-
dem ndo ser iguais entre si, e ainda coisas que sdo, regra geral,
diferentes para a grande maioria dos objetivos, podem ser con-
sideradas equivalentes.

Devemos analisar o objetivo e a funcdo de cada um dos
elementos numa patente, as qualidades que um elemento possui
quando combinado a outros elementos e a funcdo que cabe ao
mesmo desempenhar na patente analisada.®

83 Este principio deve ser aplicado sempre em todas as espécies de patentes, sendo
particularmente importante quando se trata de invencbes de processo. CERQUEI-
RA, Jodo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, Vol. 1l Tomo I, Edicdo
Revista Forense, Rio de Janeiro, 1952, p.320

8 GOMEZ SEGADE, Jose Antonio. “Actividad Inventiva y La Doctrina de los
Equivalentes”. Direito Industrial (AA.VV.), APDI, vol. IV, Almedina, 2005, pp.41-
55 (traducdo nossa)

% BARBOSA, Denis Borges. Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes,
p.200-201.
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Como o alcance da interpretacdo da reivindicagdo nao
é, necessariamente, formal e literal. O que se protege, na ver-
dade é a solucdo nova para o problema técnico pertinente.

A equivaléncia trabalha com a nocao de que a patente
protege a ideia inventiva, e ndo estritamente a matéria reivindi-
cada. Portanto, copiar o principio ou modo de operacao descri-
to constitui uma violagcdo a patente, mesmo que tal copia seja
diversa em forma ou em proporcao.

O Unico texto normativo vigente em Portugal, em que
se alude a Doutrina dos Equivalentes, é o Protocolo Interpreta-
tivo do Artigo 69° da CPE®’, o qual prevé que para determinar
a extensdo da protecdo, conferida por uma patente europeia,
devera ter-se em conta todos os elementos equivalentes aos
elementos constantes na reivindicacdo.®®

Apesar de ndo constar na legislacdo portuguesa uma re-
feréncia expressa a Doutrina dos Equivalentes, a doutrina e a
jurisprudéncia tem sido unanimes em reconhecer que a mesma
deve ser igualmente aplicavel a todas as patentes com efeitos
em Portugal, independentemente da via de prote¢do adotada,
por razdes de igualdade concorrencial e seguranca juridica.®

De acordo com a Doutrina dos Equivalentes sdo consi-
derados abrangidos pelo exclusivo da patente todos 0s casos

% BARBOSA, Denis Borges. Impossibilidade de aplicacdo da doutrina de equiva-
lentes. 2003a. Disponivel em: http://denisbarbosa.addr.com/guerra2.doc. Acesso em
14 de setembro de 2012.

57 Somente apds a revisdo de 2000, passou a constar de modo expresso uma referén-
cia a Doutrina dos Equivalentes, no texto da CPE, a qual entrou efetivamente em
vigor em 13 de Dezembro de 2007.

%8 No direito brasileiro o art 186 do CPI menciona que “os crimes deste capitulo
caracterizam-se ainda que a violacdo ndo atinja todas as reivindica¢bes da patente
ou se restrinja & utilizacdo de mios equivalentes ao objeto da patente”, porém, ndo
estabelece quais os critérios a serem aplicados na determinacéo da equivaléncia.

8 Neste sentido vide Acorddo do Tribunal Central Administrativo Sul, referente ao
Processo 5893/10, Relator: Paulo Carvalho, proferido em 18 de margo de 2010;
Acorddo do Tribunal da Relagdo de Lishoa, referente ao Processo 893/1995.L1-2,
Relator: Ondina Carmo Alves, proferido em 17 de setembro de setembro de 2009.
Ambos disponiveis em: http://www.dgsi.pt.
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em que um elemento da invencdo seja substituido por outro
meio equivalente, que possua uma estrutura diferente, mas que
seja capaz de desempenhar a mesma fungdo no conjunto da
invencao’®, isto é, sem que tais alteracdes resultem numa nova
solucéo técnica, diferente da anteriormente alcancada pela in-
vencdo j& patenteada. Devemos considerar a funcdo desempe-
nhada pela invencéo equivalente como um todo e néo a carac-
teristica estrutural do elemento substituto.

Podemos ainda definir que ha equivaléncia quando o
perito na especialidade, consegue chegar ao meio substituto e a
solucdo do problema técnico sem ter que recorrer a qualquer
nova atividade inventiva, conforme o protocolo interpretativo
do artigo 69° CPE, o que possibilita a protecdo do titular da
patente em relaco as variantes da invencgéo patenteada.

A Doutrina dos Equivalentes, o conceito de equivalente
e a delimitacdo do ambito de protecdo, ndo sdo aplicados do
mesmo modo, em todos os Estados, 0 que provoca inseguranga
juridica aos terceiros que ndo sabem claramente o que lhes é
permitido ou ndo.

A principal questao a ser esclarecida refere-se a divida
quanto ao ambito de protecdo, isto é, se somente esta protegida
a invencao descrita na solicitacdo e no certificado de patente ou
se podemos considerar como protegidas de modo extensivo, as
formas de execucdo semelhantes.”

Em todas as legislacdes vigentes, “se reconhece de mo-
do expresso ou implicito que, dentro das patentes considera-se
compreendidas todas as mudancas, todas as variantes aciden-
tais e todas as possibilidades de substituir a forma, tamanho,
proporces do objeto, por quaisquer outros equivalentes, é o

" GOMEZ SEGADE, Jose Antonio. “Actividad Inventiva y La Doctrina de los
Equivalentes, pp.41- 42.

1 SALVADOR JOVANi, Carmen. “El Ambito de Proteccion de la Patente”,
pp.280-282

2 GOMEZ SEGADE, Jose Antonio. “Actividad Inventiva y La Doctrina de los
Equivalentes, p.43.
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mesmo que dizer, por quaisquer outros igualmente eficazes
quanto ao desenvolvimento e a solugdo do problema objeto do
invento.”"

4.2 APLICACAO DA DOUTRINA DOS EQUIVALENTES
4.2.1 REQUISITOS NECESSARIOS

Analisaremos 0s requisitos necessarios para caracterizar
a equivaléncia na Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, Fran-
ca, Italia e Brasil.

A Doutrina dos Equivalentes ndo ¢é aplicada de modo
uniforme nos sistemas juridicos dos paises da Unido Europeia,
mesmo sendo expressamente prevista no contetdo do artigo
69° da CPE e do seu protocolo interpretativo.

De acordo com o Tratado de Harmonizacdo da OMPI,
ainda ndo concluido, um primeiro elemento de um produto de
terceiros pode ser considerado equivalente a outro elemento
expresso em uma reivindicacdo de patente, se no momento da
alegada infracdo, o elemento equivalente realiza a mesma fun-
¢do, substancialmente da mesma forma e produz substancial-
mente 0 mesmo resultado que o elemento expresso na reivindi-
cacdo ou ainda é Obvio, para uma pessoa com conhecimento
técnico no assunto, que o mesmo resultado pode ser alcancado
tanto por meio do elemento expresso na reivindicagdo como do
elemento equivalente.”

Tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra as deci-
sbes dos tribunais e os doutrinadores adotam uma posi¢édo mais
restritiva em relagéo a interpretagdo do conceito de equivalén-
cia. Nestas decisdes os elementos séo analisados um a um em

® DIAZ VELASCO, Manuel. “La nota reivindicatoria en las patentes de inven-
cion”, en el volumen Estudios sobre Propiedad Industrial, AIPPI, Barcelona, 1987,
p. 145 e ss.

"4 1DS - Instituto Danneman Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comen-
tarios a Lei da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, Renovar, 2005, p.190 e ss.
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separado’ e ndo em conjunto.”

Ja em 1853 o Supremo Tribunal no caso Winans versus
Denmead, por maioria decidiu pela equivaléncia.”’

Posteriormente, no caso Graver Tank versus Linde Air,
o Supremo Tribunal afirmou a validade da doutrina dos equiva-
lentes 8, considerando que um elemento reivindicado deve ser
considerado equivalente se este desempenhar substancialmente
a mesma funcdo, do mesmo modo substancial e para a obten-
¢do do mesmo resultado substancial.

A orientacdo americana possui uma natureza mais ana-
litica e quantitativa analisando as diferencas e semelhangas de
cada um dos elementos reivindicados.”

A jurisprudéncia britanica adota uma postura ainda
mais restritiva, cujo foco central é o teor literal das reivindica-
cOes. Segundo a teoria britdnica somente haverd infracdo,
quando o alegado infrator fizer uso da esséncia da invencéo, o
que ndo significa que seja necessario o uso do contetdo da
reivindicacdo na sua totalidade.

Neste sentido, somente estdo inseridas dentro deste
conceito de essencialidade, as reivindicagdes que um perito na
matéria assim a considere, através dos critérios estabelecidos
no “purposive test”, como podemos verificar no contetido da

> Conforme decisdo proferida no caso Warner Jenkinson ¢ Hilton Davis, 520
u.S.17, em 03 de marco de 1997. Disponivel em:
http://supreme.justia.com/cases/federal/us/520/17/case.html.

® MICHEL, Judge Paul L. “The Doctrine of Equivalents and Prossecution History
Stoppel”. Disponivel em
http:/iwww.law.washington.edu/casrip/symposium/Number6/Michel.pdf.

" Ver Judge Paul L Michel, “The Doctrine of Equivalents and Prossecution History
Stoppel”; Luis M Couto Gongalves, Manual de Direito Industrial: Patentes, dese-
nhos ou modelos, marcas, concorréncia desleal, p.120; Jose Miguel Coélera Rodri-
guez, “La doctrina de los equivalentes en los Estados Unidos”, Cuadernos de Juris-
prudencia Sobre Propriedade Industrial, n® 17, Madrid, CEFI, 1998, pp. 57-102.

8 Conforme decisdo proferida no caso Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Pro-
ducts Co., 339 U.S. 605 em 29 de maio de 1950. Disponivel em:
http://supreme.justia.com/cases/federal/us/339/605/case.html.

" GONCALVES, Luis M Couto. Manual de Direito Industrial: Patentes, desenhos
ou modelos, marcas, concorréncia desleal, p.122;
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decisdo do emblematico caso CATNIC versus HIL &
SMITH,?® de 1983, a qual determinou expressamente que, nem
todas as caracteristicas da invencdo patenteada constantes nas
reivindicacdes devem ser consideradas essenciais, consideran-
do sobretudo a funcdo ou a finalidade da invencdo, isto €, se
assim o for para o funcionamento da invengédo e se 0 proprio
solicitante assim determinar.®

Com a decisdo proferida no caso IMPROVER versus
REMINGTON, também conhecido internacionalmente como
caso “EPILADY”®2 de 1990, o juiz Hoffman reformulou os
critérios definidos na sentenga anteriormente mencionada para
a definicdo da essencialidade.®®

A jurisprudéncia britanica mais recente, tem dado maior
importancia ao fato de na leitura o perito na matéria perceber
que era a intencgdo do titular da patente um elemento essencial
na invencao primitiva, principalmente apos o acérdado proferido

8 v/er Axel Von Hellfeld, “Patent Infringement in Europe: The British and German
Approaches to Claim Construction or Purposive Construction versus Equivalency”,
E.l.P.R, ISSUE 9, London, Sweet & Maxwell, 2008, pp.368-369; Mario Franzosi,
“Three European Cases on Equivalence — Will Europe Adopt Catnic??”, 11C,
Vol.32, 2/2001, Munich, Max-Planck-Institut, 2001, pp.113-122.

81 Neste sentido vide Carmen Salvador Jovani, “El Ambito de Proteccion de la
Patente”, pp.315 ss; Dario Moura Vicente, A Tutela Internacional da Propriedade
Intelectual, p. 84; Jose Antonio Gomez Segade. “Actividad Inventiva y La Doctrina
de los Equivalentes”, p.44; Pedro Sousa Silva, Direito Industrial,p.73; William
Rodolph Cornish, “Cases and Materials on Intellectual Property”, 5° ed., London,
Sweet & Maxwell, 2006, pp. 102 ss.

8 por ser um dos casos mais embleméticos, no que se refere ao tema em analise,
iremos aborda-lo como a importancia devida posteriormente no decorrer do nosso
estudo.

8 0Os critérios adotados s&o: 1 A variante (alegada infracéo) tem um efeito substan-
cial na forma como o evento funciona? Se sim a variante esta fora do ambito de
protecdo, (ndo ha equivaléncia) se ndo; 2 Este fato (de a variante ndo ter um efeito
substancial) teria sido 6bvio para um perito na data da publicacdo da patente? Se ndo
a variante esta fora das reivindica¢des e ndo ha equivalente, se sim; Apesar disso 0
perito na especialidade teria desprendido da reacdo da reivindicacdo que era um
requisito essencial da invengdo para o titular da patente que existisse uma corres-
pondéncia exata com o significado original? Se sim a variante esta fora da reivindi-
cagdo, portanto ndo ha equivaléncia.
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no caso KIRIN AMGEN versus HOCHST MARION ROUS-
SEL.*

Em sentido inverso, nos deparamos com a corrente dou-
trinéria germanica de indole mais sintética e qualitativa.®

O direito alemé&o possui um papel relevante neste con-
texto juridico e exerce uma forte influéncia na grande maioria
dos paises membros, especialmente em Portugal, cujas deci-
sOes dos Tribunais adotam a mesma forma de entendimento do
direito alem&0.%® N&o se aplica na Alemanha e regra geral na
Europa, o teste da tripla identidade adotado pela doutrina norte-
americana.®’

No direito germanico sdo apontadas duas formas para
definir a infragdo néo literal por meio de equivalentes®, sendo
a primeira quando um meio é substituido por outro meio produ-
to ou processo, que realiza a mesma fungdo, com o mesmo
resultado final e a segunda quando o perito na especialidade,
ndo tem de realizar qualquer atividade inventiva, na determina-
cao da igualdade de funcdo e a solucdo para o problema técnico
apresentado.

8 ver William Cornish/David LLewelyn/Tanya Aplin, Intellectual Property: Pa-
tents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, 7° ed., London, Sweet & Maxwell,
2010, p.256.

8 GONGCALVES Luis M Couto. Manual de Direito Industrial: Patentes, desenhos
ou modelos, marcas, concorréncia desleal, p.122;

% Em Portugal subscreve expressamente a orientagdo alemd Couto Gongalves,
Manual de Direito Industrial: Patentes, desenhos ou modelos, marcas, concorréncia
desleal, p.125.

87 O teste da tripla identidade é efetuado através por meio de trés perguntas funda-
mentais na verificagcdo se ha ou ndo uma infracdo por equivaléncia, na opinido dos
tribunais norte americanos.1.0 padrdo e o comparado desempenham substancial-
mente a mesma funcdo?2. A mesma funcdo é desempenhada de uma maneira subs-
tancialmente igual? 3. O resultado obtido é substancialmente o mesmo nos dois
€asos?

8 para maiores desenvolvimentos sobre o tema vide Carmen Salvador Jovani, “El
Ambito de Proteccion de la Patente”, p.272, Luis M. Couto Gongalves, Manual de
Direito Industrial: Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas, Concorréncia Desleal,
p.118, Dério Moura Vicente. A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual,
p.83., Denis Borges Barbosa. Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes,
pp.210-216.
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Portanto, segundo a corrente germénica, sdo essenciais
para caracterizar a equivaléncia a identidade de resultado e que
esse resultado ndo seja obtido por um efeito surpreendente.
Havendo o mesmo resultado, o qual poderia ser considerado
obvio, por uma pessoa familiarizada com a matéria, se a mes-
ma considerar o estado da técnica e a patente anteriormente
concedida, estamos diante de uma infracéo.®

O juizo de equivaléncia estd diretamente relacionado
com a evidéncia dos meios modificados e a solugédo do mesmo
problema técnico. O critério da obviedade visa qualificar o
grau de evidéncia ou de originalidade da invencdo.”

Salvador Jovani, sob o mesmo prisma de raciocinio,
afirma que, ndo basta que o problema técnico seja 0 mesmo e
que solucdo obtida ao problema seja a mesma, para que 0S
equivalentes estejam incluidos no &mbito de protecdo da paten-
te, € necessario que estejam presentes trés requisitos: que o
elemento da patente produza o mesmo efeito do elemento subs-
tituto, (ambos devem desenvolver a mesma funcéo técnica para
alcancar o mesmo resultado); que a invencao substituta consiga
resolver 0 mesmo problema técnico constante na descri¢do da
invencdo ja patenteada, que o perito na matéria ou na especia-
lidade, consiga chegar a mesma solucdo, com base nas reivin-
dicacdes, descricdo e desenhos, sem que tenha necessidade de
recorrer a uma atividade inventiva, para chegar a mesma solu-
céo. ™

Caso a solucdo esteja relacionada a um problema técni-
co diferente, ainda que cumpra a mesma fungéo, nao se pode
admitir a equivaléncia. Portanto, ndo basta que o problema

8 TAUCHNER, Paul. “The Principles of the Doctrine of Equivalence in Germany”.
Disponivel em: http://mobile.vossiusandpartner.com/pdf/pdf_34.pdf. Acesso em 14
de setembro de 2012.

% GONCALVES, Luis M Couto. Manual de Direito Industrial: Patentes, desenhos
ou modelos, marcas, concorréncia desleal, p.118.

% Ver Carmen Salvador Jovani. “El dmbito de Proteccion de la Patente”, pp.282-
285.
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resolvido seja 0 mesmo, se a solugdo proposta ndo for a mes-
ma, ainda que, se admita algumas alteragdes, mesmo que sejam
pequenas.

A Doutrina dos Equivalentes ndo pode ser utilizada nes-
tes casos como meio de protecdo de uma funcdo de modo am-
plo, sob pena de a mesma se tornar um verdeiro obstaculo ao
progresso técnico-cientifico.

O estado da técnica desempenha uma funcéo limitrofe
tanto para a delimitacdo do alcance da protecdo conferida pela
patente como para a aplicacdo da Doutrina dos Equivalentes.”

O Supremo Tribunal Alemédo propds um conjunto de
trés questdes para a verificacdo da doutrina dos equivalentes,
denominadas “Schneidmesser — Fragen”. As trés questdes para
gue uma invencdo seja considerada equivalente sdo: 1- Que a
forma de execucdo em causa resolva 0 mesmo problema da
invencdo com meios modificados, mas com efeitos idénticos?
2- Em caso afirmativo: o perito na matéria com base nos seus
conhecimentos esta em condi¢des de encontrar o mesmo efeito
com meios modificados? 3 — Em caso positivo: as considera-
cOes efetuadas pelo perito sdo no sentido de considerar a exe-
cucdo modificada através dos meios de substituicdo uma solu-
cao equivalente ao sentido literal dessa doutrina? Se as respos-
tas forem afirmativas estamos diante de uma invengao equiva-
lente. %

O perito deve ser capaz de constatar, sem necessidade
de recorrer a atividades inventivas, que esta substituicdo cum-
pre a mesma funcéo (obviedade). Por fim, ele deve considerar
esta solucdo como uma variante equivalente.**

%2 SALVADOR JOVANI, Carmen. “El dmbito de Proteccion de la Patente” p.244.
9 Ver Luis M. Couto Goncalves, Manual de Direito Industrial: Patentes, Desenhos
ou Modelos, Marcas, Concorréncia Desleal, p.119; Franco Benussi, “Teoria de los
Equivalentes: Principios Fundamentales y Jurisprudencia”, pp.15-17; Axel Von
Hellfeld, “Patent Infringement in Europe: The British and German Approaches to
Claim Construction or Purposive Construction versus Equivalency”, pp. 365-367;
Mario Franzosi, “Equivalence in Europe ”, pp.237-241.

% KOLLE, Gert. “Interpretation of patents and the doctrine of equivalents”, Special


http://alexandrie.droit.fundp.ac.be/Record.htm?idlist=1&record=19124199124919423719

RILB, Ano 1 (2015), n° 6 | 501

E o entendimento predominante no Tribunal Federal
Aleméo — BGH — “Bundesgerichtshof”, que ha equivaléncia se
houver identidade do problema técnico e identidade dos efeitos
da utilizacdo, para resolvé-lo, dos meios técnicos variantes ou
modificados, desde que o perito na matéria seja capaz de iden-
tificar essa identidade.”

Assim, para que seja caracterizada equivaléncia é ne-
cessario que a segunda solugdo apresentada resolva o mesmo
problema técnico, através de meios que ndo sendo coincidentes
com aqueles descritos na invencao ja patenteada, fossem meios
claros e evidentes para o perito na especialidade.*®

O perito na matéria € sem duvida fundamental na veri-
ficacdo da existéncia ou ndo de uma infrag@o por equivaléncia,
no entendimento da corrente alemd, nos termos do Protocolo
Interpretativo do art. 69° do CPE.

Encontramos na jurisprudéncia francesa uma posicao
diversa, mais ampla, a qual considera equivalentes meios técni-
cos que exercam a mesma funcao, visem um resultado idéntico
ou semelhante, porém, sem que seja necessaria, a verificacdo
da evidéncia dos meios técnicos, por um perito na matéria.”’

Na Italia alguns doutrinadores entendem que o conceito
de equivaléncia deve estar apoiado no binémio estrutura-
fungéo associado aog'uizo de valoragéo do requisito de origina-
lidade da invencdo.*® J4 na jurisprudéncia encontramos a apro-

edition 0oJ EPO, 2007, pp.124-138. Disponivel em:
http://archive.epo.org/epo/pubs/oj007/04_07/special_edition_2_judges_symposium.
pdf.

% VICENTE, Déario Moura. A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual,
p.83.

% Conforme decisio proferida no caso Formstein, em 29 de abril de 1986, GRUR,
1986, pp.804 ss.

" VERON, Pierre. “Doctrine of Equivalents: France vs. the rest of the world”,
Cambridge, 2001, pp.2-7. Disponivel
em:http://www.veron.com/publications/Colloques/Doctrine_of_equivalents__France
_vs_the_rest_of_the_world.pdf.Acesso em 14 de setembro de 2012.

% VANZETTI, Adriano/DI CATALDO, Vincenzo. “Manuale di Diritto Industrial-
le”,6° ed., Milano, Guiffré Editore, 2009, p.450.
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ximagdo do conceito de equivaléncia ao juizo de obviedade e a
necessidade da presenca do perito na matéria.*®

A legislacdo brasileira, Lei 9.279/96, no seu artigo
186 incorporou o conceito de equivaléncia para fins de vio-
lacdo da reivindicagdo decorrente da patente. A doutrina faz
uma fusdo da experiéncia norte-americana e aleméa para a con-
figuracdo da equivaléncia. Assim sendo, o elemento equivalen-
te deve desempenhar a mesma funcdo, substancialmente da
mesa forma e produzir substancialmente o mesmo resultado
que o elemento expresso na reivindicacdo, ou é obvio para uma
pessoa versada na técnica, que o mesmo resultado alcancado
por meio do elemento como expresso na reivindicacdo pode ser
alcancado por meio de elemento equivalente.'®

Entendemos que ndo ha uma violagcdo por equivaléncia
se, a invencdo posterior resultar claramente do estado da técni-
ca e for uma evolucdo facilmente previsivel pelo perito na es-
pecialidade e sem atividade inventiva. Se a segunda invencao
for original, com atividade inventiva e dotada de novidade nédo
seré considerada equivalente e sim uma nova invencao.

Entendemos ainda que, ao analisarmos uma patente de
processo de fabrico de um dado produto e um outro pedido de
patente do mesmo produto, porém, obtido mediante um outro
processo alternativo, ja conhecido ou inédito, claramente néo
h& uma violacdo por equivaléncia e consequentemente ndo ha
justificativa para a ampliacdo da protecdo da patente “padrdo”.

% Neste sentido ver a decis&o proferida pelo Tribunal de Recurso de Mildo referente
ao caso “Forel versus Lise”, em 11 de julho de 2000, RDI, Milano, Guiffré, 2000,
pp.455 e ss.

100 Art. 186. “Os crimes deste Capitulo caracterizam-se ainda que a violagéo néo
atinja todas as reivindicagdes da patente ou se restrinja a utilizagdo de meios equi-
valentes ao objeto da patente”. Quanto a equivaléncia, a presente disposicdo é
obviamente vaga, podendo levar a controvérsias quanto a sua abrangéncia e quanto
as formas de determinagdo da equivaléncia.

101 v/er Denis Borges Barbosa, Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes,
pp.228-229; IDS - Instituto Danneman Siemsen de Estudos de Propriedade Intelec-
tual. Comentarios a Lei da Propriedade Industrial, p.386.
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De todas as correntes apresentadas entendemos que a
corrente alema é a que mais se aproxima dos principios de dire-
to da propriedade industrial e do contetudo do artigo 69° e do
seu Protocolo Interpretativo.

4.3 AS RESOLUCOES DA AIPPI

As ResolucOes da AIPPI desempenham uma importante
funcdo no que se refere a propriedade industrial, principalmen-
te quando o tema é a Doutrina dos Equivalentes, tendo em vista
a inexisténcia de uma norma comum e de um Tratado de Har-
monizacdo da OMPI, o que possibilita posicdes e tomada de
decis6es tdo divergentes como ja nos referimos.'%

Diante da inexisténcia de normas internacionais harmo-
nizadas, no caso de duvidas em relacdo a ampliacdo da prote-
cao de uma patente e uma alegada infracdo por equivaléncia
devemos levar em consideragdo a Resolugéo 175 da AIPPI, a
qual se caracteriza pelo equilibrio e precisdo.®

Segundo o contetdo da Resolugdo as reivindicagdes
devem ser interpretadas de forma a assegurar uma justa prote-
¢ao tanto ao titular da patente como em favor de terceiros e ndo
devem ser interpretadas literalmente nem de forma genérica.

A Resolucgéo prevé que ao determinar o escopo de pro-
tecdo de uma patente devem ser considerados 0s elementos
equivalentes aqueles especificados em tal reivindicacéo.

E devemos considerar como equivalente a um elemento
constante de uma reivindicacdo, o elemento que, em relagéo a
tal reivindicacdo executa substancialmente o mesmo resultado,
desde que a diferenca entre ambos ndo seja substancial de
acordo com a interpretacdo que um perito na matéria daria a

102 AIPPI. The role of equivalents and prosecution history in defining the scope of
patent protection, 2003, pp.25-28. Disponivel em:
https://www.aippi.org/download/commitees/175/RS175English.pdf.

103 BARBOSA, Denis Borges. Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes,
pp 221-222.
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reivindicacdo, na época em que ocorreu a alegada infracéo.

Segundo a Resolugdo mesmo que um elemento seja
considerado equivalente este ndo serd incluido no ambito de
protecdo de uma patente se, uma pessoa perito na matéria en-
tender que, 0 mesmo esta abrangido pelo estado da técnica ou
por uma evolucdo que decorreria naturalmente do estado da
técnica ou o titular da patente excluir expressa ou inquestiona-
velmente o elemento do alcance da sua reivindicacao para evi-
tar empecilhos fundados no estado da técnica.

Entendemos que estamos diante de uma tentativa de
conciliacdo e harmonizacdo entre as duas correntes maioritari-
amente relevantes, norte-americana e alemd, cujo contetdo nao
pode ser ignorado no momento em que seja necessario dirimir
duvidas e divergéncias existentes acerca do assunto.

44 MOMENTO TEMPORAL PARA DETERMINAR A
EXISTENCIA DE EQUIVALENTES

A questdo que deve ser analisada diz respeito a0 mo-
mento certo para se fazer a comparacao entre a invengédo paten-
teada e a alegada infracéo.

Estamos diante de uma questdo bastante complexa e de
especial importancia na aplicagdo harmonizada da Doutrina
dos Equivalentes, pois, um meio pode ser considerado equiva-
lente ou ndo, conforme o momento em que seja submetido a
analise.’*

N&o ha uma previsao legal que faca qualquer mencao
expressa, em relagdo ao momento determinante para apreciacao
da existéncia de equivalentes. Devido a omissdo existente acer-
ca do assunto, cada um dos Estados-Membros da CPE, pode
livremente escolher a solugdo a adotar para esta importante
questéo.

104 BARBOSA, Denis Borges. Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes,
Pp.228-229.
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Ao longo da vida da patente o estado da técnica altera-
se, 0S conhecimentos que se atribuem ao perito na matéria
também modificam-se, inclusive a prépria patente pode ser
objeto de modificaces.

Conforme o momento escolhido dentre as varias hipéte-
ses (como a data da prioridade, a data da solicitacdo, a data da
publicacdo, a data da concessdo, a data da infragdo ou da deci-
séo do juiz), pode ocorrer uma alteracdo substancial na analise
que resulta na constatacdo se ha ou ndo um meio equivalente, o
que significa também considerar que 0 mesmo esté excluido ou
incluido no ambito de protecdo da patente.'®

Em qualquer das versdes da Doutrina dos Equivalentes
0 estado da técnica, relacionado a patente ja concedida, deno-
minada também como “patente padrao” ao longo deste estudo,
sera analisado e levado em conta.'® Regra geral, havera ilici-
tude se o elemento alegadamente infringente for igual ou obvi-
amente equivalente ao elemento da “patente padrio”. %

A importancia da questdo pode ser demonstrada através
de um exemplo simples e pratico de processo de oxidagdo, no
qual se utiliza o oxigénio. Num primeiro instante o perito na
matéria toma conhecimento do procedimento de oxidagdo me-
diante a utilizacdo de oxigénio. Posteriormente torna-se conhe-
cido que 0 mesmo procedimento pode ser obtido, com a utili-
zacdo de outras substancias como o cloro, e até sem a utiliza-
cao de substancias quimicas, mediante um anodo, um elétrodo
que recolhe o fluxo eletrénico num tubo de descarga, o que
passa a ser parte integrante do conhecimento geral na maté-
ria.108

Conforme o momento escolhido para determinar a
equivaléncia seriam atribuidos mais ou menos conhecimentos

105 SALVADOR JOVANf, Carmen. “El ambito de Proteccion de la Patente”, p.293.
106 posicao adotada pela maioria dos autores consultados ao longo do trabalho.

17 BARBOSA, Denis Borges. Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes,
p.228.

108 SALVADOR JOVANL Carmen. “El ambito de Proteccion de la Patente”, p.294
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ao perito na matéria, o que possibilita que 0 mesmo possa ou
ndo substituir o oxigénio pelo cloro ou ainda por um anodo,
sem que para tanto seja necessario uma atividade inventiva
propria.t

Segundo a corrente juridica alemd, o momento relevan-
te para analise da equivaléncia € o da prioridade, 0 momento da
solicitacdo do pedido, 0 que favorece a terceiros, visto que a
indagacdo do que devemos considerar um meio equivalente a
solucdo técnica protegida, deve realizar-se a luz dos conheci-
mentos existentes na data em que as reivindicac6es foram apre-
sentadas, portanto, sdo desconsiderados 0s conhecimentos, as
descobertas ou desenvolvimentos técnicos posteriormente ad-
quiridos, pelo perito na matéria, os quais se fossem levados em
consideracdo permitiriam uma ampliacdo no ambito de prote-
céo da patente inicialmente concedida.™°

Se a variante supostamente infringente estd no ambito
do estado da técnica, apurado na data do depdsito ou prioridade
da patente “padrao” ou ¢ uma variante 6bvia, ndo estamos pe-
rante qualquer infracdo por equivaléncia.*"

Ja no Reino Unido, a questdo é analisada sob uma otica
diferente um pouco mais ampla do que a posicdo alema, sendo
considerado como o momento ideal 0 momento da publicacdo
da patente.

Na posicdo adotada pela corrente norte-americana, uma
posicdo ainda mais ampla que a inglesa, 0 momento que deve
ser considerado é aquele em que ocorre a presumivel infracdo
da patente.'*?

A posicdo adotada pelos Tribunais nos Estados Unidos

109 SALVADOR JOVANL Carmen. “El ambito de Proteccion de la Patente”, p.294.
10 51LVA, Pedro Sousa. Direito Industrial, p.76.

111 BARBOSA, Denis Borges. Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes, p.
227.

12 SALVADOR JOVANi, Carmen. “El ambito de Proteccion de la Patente”, pp.
294-296.
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em definir como o momento da infracdo,*** o momento ideal
para a apreciacdo dos meios equivalentes™* também denomi-
nada de equivaléncia dindmica, é antagonica ao entendimento
da CPE™, visto que, acompanha a vida da patente e a sua evo-
lugdo.*®

No nosso entendimento ndo estamos perante a tese mais
adequada aos principios do Direito da Propriedade Industrial,
pois favorece claramente ao titular da patente esquecendo-se
dos interesses dos demais envolvidos e ao proposito de que as
patentes nao devem ser consideradas como um obstaculo ao
desenvolvendo econdmico e tecnoldgico.

O sistema europeu esta construido numa 6tica de estabi-
lidade e seguranga juridica, o qual fica determinado num mo-
mento inicial, desconsiderando as posteriores modificacbes
ocorridas e visa atender aos interesses do titular da patente e
também aos interesses publicos e do desenvolvimento tecnolo-
gico.

Assim, entendemos que 0s peritos na especialidade, de-
verdo ter em consideracdo o estado da técnica constante no
folheto de patente, sendo por isso, 0 momento mais apropriado
para verificar a existéncia ou ndo, de meios equivalentes, para
verificarmos se ha uma nova invencdo, uma diversidade, ou
uma clara obviedade, deve ser o da data da solicitacdo do pedi-
do ou a data da prioridade e ndo a data da pretensa infracdo, de
acordo com a posicdo adotada pela corrente juridica alema e

18 MERGES Robert P.; NELSON, Richard R. “On the Complex Economics of
Patent Scope”’, Columbia Law Review, Vol. 90, No. 4, 1990, pp. 839-916. Disponi-
vel em: http://www.jstor.org/stable/1122920.

1% COLERA RODRIGUEZ, Jose Miguel. “La doctrina de los equivalentes en los
Estados Unidos”, pp. 57-102.

15 SICHELMAN, Ted M. "Markets for Patent Scope," Vol. 1, Article 1, 2010.
Disponivel em: http://www.repository.law.indiana.edu/ipt/vol1/iss2/1/.

116 MEURER, Michael J.; NARD, Craig Allen, Invention, Refinement and Patent
Claim Scope: A New Perspective on the Doctrine of Equivalents. Georgetown Law
Journal, Vol. 93, 2005. Disponivel em: http://ssrn.com/abstract=533083..
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com a posicéo adotada no texto da CPE.*"’

4.5 A CERTEZA JURIDICA E A DOUTRINA DOS EQUI-
VALENTES

Consideramos que a exigéncia de uma certeza juridica é
fundamental na aplicacdo da Doutrina dos Equivalentes, pois,
esta diretamente relacionada a interpretacao das reivindicacdes,
a parte para a qual é solicitada o direito de exclusivo e revelada
ao publico.

Assim, o direito serd restrito ao que esta reivindicado,
sem que seja levada em consideracdo na avaliacdo de uma ale-
gada infracdo, as intengdes, 0s objetivos ou supostas estratégias
do depositante.*®

Entretanto, ndo podemos deixar de lado os propositos
da patente. Devemos analisar conjuntamente o contetdo da
patente, a natureza do estado da técnica e as peculiaridades de
cada caso.'*

Como consequéncia do requisito de certeza juridica,
uma condicionante na aplicacdo da Doutrina dos Equivalentes,
podemos verificar se um elemento foi substituido por uma va-
riante de modo que esteja ou ndo caracterizada uma infracao
por equivaléncia mediante a interpretacdo alargada de uma
reivindicacdo, efetuada por um perito com conhecimento técni-
CO na matéria, de acordo com a legislacdo vigente em Portugal

17 Neste sentido vide Carmen Salvador Jovani, “El Ambito de Proteccion de la
Patente”, p. 294; Denis Borges Barbosa. Doutrina dos Equivalentes em Direito de
Patentes, pp.228-229; Jose Antonio Goméz Segade, “Actividad Inventiva y La Doc-
trina de los Equivalentes”, p.54; Luis M Couto Gongalves, Manual de Direito In-
dustrial: Patentes, desenhos ou modelos, marcas, concorréncia desleal, p.126;
Pedro Sousa Silva, Direito Industrial, p.76.

118 Neste sentido vide Paul Tauchner. “The Principles of the Doctrine of Equiva-
lence in Germany”.

119 Neste sentido vide Carmen Salvador Jovani, “El Ambito de Proteccion de la
Patente”, p. 294; Denis Borges Barbosa, Doutrina dos Equivalentes em Direito de
Patentes, pp.228-229;
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e no Brasil 1%

A certeza juridica esta relacionada ainda com a exigén-
cia de que as reivindicacOes expressem 0 alcance pretendido
pelo reivindicante da patente ndo podendo esta ser interpretada
de modo extensivo.'?!

N&o seria justo, em relacdo aos terceiros envolvidos,
conceder ao titular da patente, uma esfera de protecdo superior
ao seu contributo ou que alcance alternativas ndo imaginadas
no momento do depdsito do pedido e que ndo se tornaram de
conhecimento publico na data em que apresentou a sua reivin-
dicacao.

Entendemos por isso, que em cumprimento ao que de-
termina o Artigo 1° do Protocolo Interpretativo do art. 69°, ndo
deva ser concedido, regra geral, um privilégio ampliado ao
titular da patente, sob pena de ocorrer um desequilibrio entre os
interesses publico e privado em questdo e uma resultante incer-
teza juridica acerca do que est& protegido e do pode ser consi-
derado infracdo, o que inviabilizaria a evolugdo técnico-
cientifica.

4.6 A DOUTRINA DOS EQUIVALENTES E A DOUTRINA
DA ESSENCIALIDADE

Nem todos os Estados-Membros seguem a mesma linha
de interpretacdo do artigo 69° da CPE e do seu Protocolo Inter-
pretativo.

Na Inglaterra como ja mencionamos anteriormente as
decisbes baseiam-se no teor literal das reivindicacfes e na es-
séncia da invencao.

120 BARBOSA, Denis Borges. Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes,
p.236

121 O Protocolo Interpretativo do art. 69° consagra dois objetivos que deverdo ser
alcangados com a interpretacdo do artigo 69°, uma posi¢do entre extremos, um ponto
de equilibrio entre “a prote¢do justa ao titular da patente e um grau razoavel de
seguranga juridica para terceiros”.
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Segundo a Doutrina da Essencialidade, que teve a sua
origem no Reino Unido nos meados do Século XX, ha violacdo
da patente quando os elementos essenciais da invencéo paten-
teada sdo reproduzidos, mesmo que com pretericdo ou substi-
tuicdo dos elementos secundarios, sem que a sua fungéo e a sua
forma sejam alteradas.

Nos deparamos com uma interpretacdo mais restritiva
do conceito de equivaléncia, adotada pela jurisprudéncia brita-
nica, segundo a qual somente havera infracdo da patente quan-
do o alegado infrator fizer uso da esséncia da invencdo, das
caracteristicas essenciais, ndo sendo obrigatorio o uso do con-
telido integral das reivindicacdes.'??

A questdo que surge é o que devemos entender por ca-
racteristicas essenciais?

As caracteristicas essenciais sdo necessérias individu-
almente e suficientes em conjunto para que seja possivel a con-
creta solucdo ao problema concreto resolvido com a invengéo
patenteada, porém o grau de perfeicdo ou imperfeicdo, admite
certo grau de diversidade.’®

Para a Doutrina da Essencialidade até ao caso CATNIC
0 ambito de protegéo da invencdo era muito reduzido, todas as
caracteristicas reivindicadas eram consideradas essenciais, 0
que dificultava a existéncia de infragdes por meios equivalen-
tes. Apos o caso CATNIC o tribunal passou a considerar que
nem todas as caracteristicas devem ser consideradas essenciais,
sendo necessario interpreta-las. Assim um elemento somente
sera essencial se for necessario ao funcionamento da invencédo
através do teste “function-way-result” ou se o titular lhe atri-
buir essa importancia.'?*

122 5ILVA, Pedro Sousa. Direito Industrial, p.73.

123 SALVADOR JOVANi, Carmen. “El ambito de Proteccion de la Patente”,
pp.308-315.

124 \er Lufs M Couto Gongalves, Manual de Direito Industrial: Patentes, desenhos
ou modelos, marcas, concorréncia desleal, p.126; Axel Von Hellfeld, “Patent In-
fringement in Europe: The British and German Approaches to Claim Construction
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As duas doutrinas possuem pontos em comum, cOmo
por exemplo: o titular da patente fica protegido em ambos 0s
casos e ambas permitem a ampliacdo do ambito de extensédo da
protecdo da patente nos casos em que o elemento acessorio é
substituido por um elemento equivalente.

Se um dos elementos essenciais tiver sido reproduzido,
podemos recorrer a Doutrina da Essencialidade. E na hipétese
de o elemento substituto realizar a mesma funcdo daquela que
foi substituido e ser do conhecimento do perito na matéria,
também podemaos recorrer a Doutrina dos Equivalentes.

Segundo Couto Gongalves ambas as doutrinas podem
ser aplicadas conjuntamente num mesmo caso concreto, como
ocorreu no emblematico caso EPILADY,'*® tendo em vista
que, a equivaléncia pressup@e a identidade substancial do efei-
to técnico e a ndo autolimitagdo do titular em relacdo ao meio
técnico utilizado.*?

Porém, caso tenhamos que escolher entre uma das duas
doutrinas, entendemos que a Doutrina dos Equivalentes deva
prevalecer sobre a Doutrina da Essencialidade pelas seguintes
razdes:1) ambas as doutrinas introduzem um certo grau de in-
seguranga juridica, no entanto os critérios de equivaléncia estéo
mais desenvolvidos; 2) a Doutrina dos Equivalentes ¢ aplicada
na grande maioria dos Estados; 3) a Doutrina dos Equivalentes
permite proteger as variantes das invengdes em que os elemen-
tos substituidos por meios equivalentes, no desempenho da
funcdo e na solucdo do problema técnico, sdo os elementos
essenciais; 4) a Doutrina dos Equivalentes permite uma rapida
e eficaz harmonizacdo do direito de patentes, por ter sido con-

or Purposive Construction versus Equivalency”, pp.368-369; Mario Franzosi,
“Three European Cases on Equivalence — Will Europe Adopt Catnic??”, pp.113-
122.

125 Abordaremos o caso EPILADY com a devida relevancia, posteriormente, no item
4.7 do nosso estudo.

126 \/er Luis M Couto Gongalves, Manual de Direito Industrial: Patentes, desenhos
ou modelos, marcas, concorréncia desleal, p.126;
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sagrada no artigo 2° do Protocolo Interpretativo do artigo 69°
CPE.127

4.7 ALGUNS CASOS RELEVANTES

Ja mencionamos no desenvolvimento do nosso estudo o
caso CATNIC, de suma relevancia para a Doutrina dos Equiva-
lentes. Abordaremos agora, com a devida relevancia, o caso
IMPROVER versus REMINGTON, também conhecido interna-
cionalmente como caso “EPILADY”. Abordaremos também o
caso, APPLE versus SAMSUNG, atualmente de maior rele-
vancia, o qual tem dado origem a diversos processos em varias
jurisdices diferentes. E ainda, o caso Miller versus Hilty.

4.7.1 O CASO EPILADY

Podemos classifica-lo com um dos casos mais emble-
maticos de todo o direito de patentes no ambito europeu, ja que
apresenta os principios fundamentais da doutrina em distintos
paises e demonstra claramente a dispar interpretacdo do conte-
Udo das reivindicacgdes pelos tribunais europeus.

Foi solicitada ao Instituto Europeu de Patentes em 29 de
Julho de 1983 a patente para uma maquina de depilacdo portéa-
til, usada principalmente por mulheres nas regides dos bracos e
pernas.

A invencao caracterizava-se por conter um sistema ino-
vador na remocdo de pelos, através de uma mola espiral dis-
posta em forma de laco, que mediante a forca de um motor
elétrico incorporado no aparelho fazia girar os dois extremos
da mola. A velocidade da mola espiral em relagdo a pele era
superior a velocidade da superficie do aparelho em relacdo a
pele, o que a diferenciava do estado da técnica anterior e, tor-

127 Neste sentido vide Carmen Salvador Jovani, “El Ambito de Proteccion de la
Patente”, p. 335
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nava a remocéo do pelo, menos dolorosa*®

Foi concedida a Patente Europeia 01010 656 em 5 de
novembro de 1986. Logo em seguida, foi desencadeado um
pedido de oposicdo da patente.

Durante a pendéncia do procedimento de oposicao,
acima referido, foi introduzido no mercado, uma outra maquina
de depilacdo corporal, portétil, porém com um cilindro de ma-
terial elastico em substituicdo da mola em espiral, comerciali-
zada com a marca Lady Remington Liberty.?®

O detentor da patente da marca Epilady demandou por
violacdo da sua patente o fabricante da maquina Lady Reming-
ton Liberty na Alemanha, Austria, Bélgica, Italia, nos Paises
Baixos, Reino Unido e Hong Kong (como colénia Inglesa)

N&o houve violacdo literal de patente, o demandado in-
troduziu algumas variantes na invengdo patenteada.

Os tribunais envolvidos proferiram decisGes bastante
diversificadas em relacdo ao mesmo caso concreto.

O tribunal austriaco decidiu que a infracdo por equiva-
Iéncia requeria um discernimento imediato da semelhanca
substancial com a reivindicag&o.**

O tribunal italiano decidiu que mesmo havendo ativida-
de inventiva existia infracdo, pois, se tratava de uma invencéo
dependente que ndo poderia ser explorada sem a prévia autori-
zacdo do titular da patente anterior.**!

No Reino Unido Hoffmamm sentenciou que em virtude
dos feitos no processo principal entende-se ndo haver violacao
de patente, a variante Lady Remington Liberty apesar de néo ter

128 SALVADOR JOVANL Carmen. “El ambito de Proteccion de la Patente”,
pp.365

129 BENUSSI, Franco. “Teoria de los Equivalentes: Principios Fundamentales y
Jurisprudencia”. pp. 20-23.

130 Sentenca proferida pelo Tribunal de Apelagdo de Viena em 31 de julho de 1989.
Neste sentido ver Franco Benussi, “Teoria de los Equivalentes: Principios Funda-
mentales y Jurisprudencia”, p. 21.

131 Sentenca proferida pelo Tribunal de Apelacdo de Mildo, em 21 de maio de 1992,
GRUR, 1993, pp.249-252
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um efeito material diferente evidente, a mola rotativa em espi-
ral apresenta uma diferenca técnica substancial em relacdo ao
modo de funcionamento da invengdo ndo permitindo um inter-
pretacdo extensiva. *? Foi aplicado neste caso o teste tripartido
do caso CATNIC.***

No tribunal alemé&o recorreu-se ao perito na matéria pa-
ra determinar se estava ou ndo caracterizada a equivaléncia
entre as duas maquinas de extracdo de pelos. Decidiu-se pela
violacdo da patente, alegando que além da falta de atividade
inventiva, estavam verificados os restantes requisitos para apli-
cacdo da Doutrina dos Equivalentes, na medida em que o cilin-
dro de borracha estava a ser utilizado como um material elasti-
co, desempenhando a mesma fungdo que a mola em espiral e
alcancando o mesmo resultado a extracdo de pelos. Assim sen-
do, a variante Lady Remington Liberty encontrava-se no &mbito
de protecdo da patente, por se tratar de uma inven¢do equiva-
lente, e por conseguinte havia uma violagdo néo literal de pa-
tente por equivaléncia.**

4.7.2 SAMSUNG VERSUS APPLE

Os dois gigantes acusam-se mutuamente da violacédo de
patentes em diversos paises, dando margem a acgdes judiciais
referentes as patentes do design fisico do aparelho, do formato
dos carregadores, dos cabos e conectores, do design de alguns

132 Conforme Sentenca proferida pela Court of Appeal, em 12 de agosto de 1988.
Ver Luis M Couto Gongalves, Manual de Direito Industrial: Patentes, desenhos ou
modelos, marcas, concorréncia desleal, p.126; Carmen Salvador Jovani, “El Ambito
de Proteccion de la Patente”, pp.370-371; Franco Benussi, “Teoria de los Equiva-
lentes: Principios Fundamentales y Jurisprudencia”. pp. 22-24; Mario Franzosi,
“Three European Cases on Equivalence — Will Europe Adopt Catnic??”, pp.113-
122.

133 \er Axel Von Hellfeld, “Patent Infringement in Europe: The British and Ger-
man Approaches to Claim Construction or Purposive Construction versus Equiva-
lency”, pp. 365-367

134 Conforme deciséo proferida pelo Tribunal de Apelacdo de Dusseldorf em 21 de
novembro de 1991, GRUR, 1993, P.242.
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aplicativos e até mesmo das caixas com que os aparelhos
(iPhone e iPad - da Apple - e Galaxy S Il e Galaxy Tab - da
Samsung) séo entregues ao consumidor final.

A briga se alastrou dos EUA a Austrélia, passando pela
Europa e o potencialmente gigante mercado asiatico.

Atualmente sdo diversos processos concomitantemente
em tramite entre as duas partes anteriormente mencionadas e
envolvendo os mesmos objetos e fundamentos em diversos
pontos do planeta.

Em agosto de 2011, a Apple conseguiu que a linha Ga-
laxy fosse impedida de ser vendida em 30 paises da Europa. A
acdo foi rapidamente revogada quando a Samsung alegou que a
Apple teria usado provas falsas e imagens montadas no proces-
so. Em contrapartida, a Samsung solicitou a Unido Europeia
que anulasse os direitos da Apple sobre o iPad.

No final de agosto e no inicio de setembro, o Galaxy
Tab foi proibido de ser vendido na Alemanha ainda em decor-
réncia da acdo movida pela Apple que, a principio, seria englo-
bada por 30 paises da Europa.

A corte alemd de Mannheim informou em 24 de setem-
bro que Motorola e Samsung néo violaram patentes de tecno-
logia de maltiplos toques na tela de aparelhos. A corte rejeitou
0 pedido da Apple para investigar se as duas companhias ti-
nham copiado tecnologias da fabricante do iPhone.**

A Samsung lancou em outubro de 2011 um novo
“smartphone”. O Nexus Prime, o primeiro a rodar a mais re-
cente versdao do sistema operacional Android, o Ice Cream
Sandwich, é uma tentativa de escapar dos processos da Apple,
segundo diversos analistas.

A Samsung processou a Apple na Franga no segundo
semestre com a justificativa que a empresa americana violou as
patentes de tecnologia 3G da fabricante coreana. A acdo afeta

1% Disponivel em: http://www.bloomberg.com/news/2012-08-24/apple-samsung-
jury-reaches-verdict-in-patent-trial.html
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todos os aparelhos da Apple que usam o 3G, como o iPhone e 0
iPad.

Na Itdlia as empresas Samsung Electronics Co. LTD e
Samsung Electronics Italia spa moveram uma acdo cautelar
contra as empresas Apple Inc., Apple Italia srl, Italia Apple
Retail LTD. e Apple Sales International.**°

A acdo em questdo refere-se a Patente Europeia
EP1188269 (doravante "EP" 269 "), concedida 13 de outubro
de 2004, valida na Italia desde 11 de janeiro de 2005, relativa
aos sistemas de telecomunicacGes de uma rede de telefonia
movel.

A Samsung argumenta que o iPhone4S constitui uma
violacdo de sua patente 269 EP. Na verdade, o padréo WCD-
MA / HSPA ou HSPA, segundo o qual, opera o iPhone 4S,
bem como o padréo LTE, padrdes estdo caindo no UMTS fa-
milia (e em particular em versao 99).

Em 5 de Janeiro de 2012, o Tribunal de Mildo deu fim
no processo 59734/11, relativo a aplicacdo de medidas proviso-
rias no processo acima mencionado.

A decisdo da justica californiana, proferida em agosto
de 2012, de condenar a empresa Samsung a indenizar a concor-
rente Apple em mais de 1 bilhdo de délares por quebra de seis
patentes dos produtos iPhone e iPad, foi apenas uma etapa de
uma série de processos judiciais em que as duas gigantes da
tecnologia se enfrentam, em vérios paises do mundo, pela
mesma razao.

Embora a briga judicial parega estar longe de acabar,
com diversos processos, ainda em andamento, estamos diante
de um caso que podera abrir precedentes para muitos outros e
provavelmente serd mencionado em muitas outras decisfes
posteriormente, como acontece ao caso CATNIC e ao caso

136 Decisdo N. R.G. 59734/2011 proferida no Tribunal de Mildo, Secéo Especializa-
da em  Propriedade Industrial e Intelectual. Disponivel  em
http://danielelepido.blog.ilsole24ore.com/files/samsung-apple-2.pdf.
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EPILADY.
4.7.3 CASO DE MULLER VERSUS HILTY

Este caso é referente a duas patentes europeias conheci-
das como parafuso de fixacdo ou uma bracadeira de tubos. O
primeiro era propriedade de Muller e o segundo, alegado infra-
tor, propriedade de Hilty.

Teve inicio um procedimento de infragdo frente aos
Tribunais nacionais da Suica, Alemanha e Franca. A validez da
patente foi confirmada em todos os tribunais, porém a questdo
da infracdo foi abordada de maneira bastante distinta.

Era incontestavel que o produto de Hilty se ajustava em
quase todos os aspectos a reivindicacdo n°1 de patente de Mul-
ler. Porém, a questdo era saber se houve a reproducao ou ndo
de todos os aspectos.

O Supremo Tribunal Suico®*’ considerou a importancia
do parafuso curto indicado na descri¢do da patente. Dado que a
instrucdo técnica da reivindicacdo da patente objeto do litigio
ndo se limitava a maneira de insercdo da arandela para parafu-
sos curtos e distancias curtas. Compreendia uma inser¢éo sobre
qualquer trajetoria curva. Portanto, a execucdo alegadamente
infratora estava compreendida na reivindicacdo objeto do liti-
gio.

As reivindicacOes técnicas prevalecem sobre as descri-
cOes se estiverem redigidas de modo mais restrito ou mais am-
plo que o descrito.

O Tribunal de Justica Federal Alemao™® determinou
que a bracadeira de tubos em questdo ndo havia infringido a
patente em litigio, porque nem em virtude do redigido, nem por
meios equivalentes se haviam utilizado os ensinamentos conti-

187 Decisdo proferida pelo Bundesgericht de 12 de abril de 2001, GRUR Int. 2001,
p.986; 11C, Volume 33, 6/2008, Munich, Max-Planck-Institut, p.746.
138 Decisdo proferida pelo BGH em 02 de margo de 1999, GRUR, 1999, P.909.
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dos na patente “padrio”.

Os critérios foram interpretados de acordo com o artigo
69° da CPE.E o decisivo néo foi a defini¢do linguistica ou l6gi-
ca, mas sim como os termos utilizados na descri¢do da patente
seriam entendidos por um perito na matéria.

Um requisito fundamental para avaliar se uma patente
havia sido infringida por meios equivalentes era se a execucao
contestada intentava resolver o problema subjacente na inven-
¢ao protegida.

Neste caso o Tribunal de Justica Federal declarou que o
grau de protecdo conferido por uma patente europeia ndo pode-
ria estender-se a execucdes que utilizavam meios alternativos
que prescindissem do éxito pretendido pela patente. A infragdo
teria éxito se estivesse relacionada ao problema técnico.

Concordamos com as posi¢cdes adotada pelo Tribunal
alemdo, por ser aquela que mais se aproxima do contetdo nor-
mativo vigente.

5.CONCLUSAO

Ao analisarmos um pedido de patente devemos buscar
sempre 0 ponto de equilibrio entre os interesses do titular do
privilégio e do publico em geral.

O ambito de protecdo estd diretamente relacionado as
reivindicagdes, a alma do pedido de uma patente, a qual deve
ser interpretada em conjunto com a descri¢do e os desenhos.

As reivindicacOes estdo para o ambito de protecdo de
patentes assim como o pedido deduzido na peticdo inicial esta
para um processo judicial.

Todos os elementos necessarios para uma adequada e
correta interpretacao séo fixados no momento da publicacdo do
pedido, em prol da seguranca juridica de terceiros, até a sua
concesséo.

A infracdo por equivaléncia, uma das formas de infra-
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¢do ndo literal, apresenta-se quando o elemento do produto
infrator ndo se enquadra diretamente na definicdo do elemento
da reivindicagdo, porém, constitui um equivalente técnico fun-
cional deste ultimo.

A Doutrina dos Equivalentes cumpre duas funcgdes im-
portantes no Direito de Patentes, a0 mesmo tempo ajuda a de-
terminar se uma invengédo preenche os requisitos da atividade
inventiva e auxilia na determinacdo do ambito de protecédo de
uma patente e consequentemente e na verificagdo se houve ou
ndo violacdo da mesma.

O juizo de equivaléncia esta diretamente relacionado
com a evidéncia dos meios modificados e a solucdo do mesmo
problema técnico. O critério da obviedade visa qualificar o
grau de evidéncia ou de originalidade da invencéo.

Apesar de ndo constar na legislacdo portuguesa uma re-
feréncia expressa a Doutrina dos Equivalentes, a mesma deve
ser igualmente aplicavel a todas as patentes com efeitos em
Portugal, por razbes de igualdade concorrencial e seguranca
juridica.

O direito alemdo possui um papel relevante e exerce
uma forte influéncia na grande maioria dos paises membros,
especialmente nas decisdes proferidas em Portugal.

Segundo a corrente juridica alemd, posi¢cdo com a qual
concordamos, 0 momento relevante para analise da equivalén-
cia é o da prioridade, 0 momento da solicitacdo do pedido.

As legislacGes em vigor acerca do tema divergem quan-
to a sua forma de interpretacéo e aplicacao.

Apesar da existéncia teorica de um direito harmonizado
europeu sdo ainda necessarias, algumas reformulacdes e adap-
tacOes para que haja um entendimento e consequentemente
uma aplicacé@o uniformizada da Doutrina no espago europeu.

Urge uma harmonizagdo normativa, principalmente em
relacdo ao conceito de equivalentes e a0 momento temporal
para a determinacdo da existéncia ou ndo de equivalentes em
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nome da seguranca juridica e do desenvolvimento técnico-
cientifico.
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