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1.INTRODUCAO

3]0 campo da propriedade industrial, mais preci-
il samente no contexto do direito de patentes, sur-
“"I”" 92 PN gem muitas vezes dividas em relagdo as inven-

N *‘6 cOes, as nocOes de atividade inventiva e a delimi-
)v 2. Lrolld tacdo precisa dos pontos onde termina o estado
da técnica e onde comega uma nova invencao que devera ser
objeto do pedido de patente.

O INPIY, é de suma importancia para ajudar a dirimir tais
duvidas, visto que € o 6rgdo com legitimidade para receber e
analisar os pedidos de patente, bem como, se 0s mesmos pre-
enchem todos 0s requisitos necessarios que caracterizam uma
nova invencéo, que possa ser objeto de um pedido de patente 2

*Advogada inscrita ha Ordem dos Advogados em Portugal e na OAB/MS, Mestre
em Ciéncias Juridico - Internacionais e Doutoranda em Ciéncias Juridico — Empresa-
riais na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

! Instituto Nacional de Propriedade Industrial

2 Em Portugal, o primeiro diploma que especificamente se ocupou da propriedade
industrial foi o Decreto de 16 de Janeiro de 1837 (SO para as invengdes), seguindo-
se, anos depois, a Carta de Lei de 4 de Junho de 1883 (marcas). Mas a propriedade
industrial, no seu todo, s veio a ser regulada pela Carta de Lei de 21 de Maio de
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e posteriormente outorgar um titulo de propriedade da inven-
cdo.’

Titulo este que concede um direito de uso exclusivo,* um
verdadeiro monopdlio sobre a invencdo e a sua exploracao,
criagdo ou modificacdo, sendo consequentemente concedida
aos inventores® ou outras pessoas fisicas ou juridicas®, detento-
ras de direitos sobre a invencéo objeto do pedido de patente’,
uma protecéo juridica, por um determinado periodo de tempo®.

O direito conferido pela patente ndo é um direito positi-
vo, mas sim o direito de excluir terceiros do direito de usar a

1896 que é, verdadeiramente, o primeiro Codigo portugués da propriedade industri-
al. No Brasil ficou a cargo de D Pedro Il regulamentar a concesséo de patentes no
Brasil, atreves da Lei 3129 de 14 de Outubro de 1882, a qual apresentava alguns
artigos até hoje em uso.

3 Através do INPI. http://www.marcasepatentes.pt/ recebe os pedidos e outorga
direitos no contexto de patentes. J& na Unido Europeia tal funcionalidade foi delega-
da ao Instituto Europeu de Patentes. http://www.epo.org.

* Para conceder e assegurar o direito de exclusivo relativo & patente tradicional, as
leis nacionais de regra exigem, sob varias formulagfes descritivas, 0s seguintes
pressupostos técnicos: novidade, atividade inventiva suscetibilidade de aplicagéo
industrial. GONCALVES, Luis M Couto. Manual de Direito Industrial: Patentes,
desenhos ou modelos, marcas, concorréncia desleal, 22 Ed. Revista e Aumentada,
Coimbra, Almedina, 2008, p.69.

® Sendo dois ou mais os autores de uma invencdo, qualquer um poderéa requerer a
patente em beneficio dos restantes. (Codigo da Propriedade Industrial Portugués
(CPI) art.58°)

® Qualquer pessoa individual ou coletiva, quando domiciliada em territério portu-
gués, pode fazer um pedido de protecdo em Portugal, diretamente ou através de um
AOPI, de um Procurador Autorizado ou de um Advogado constituido. Em Portugal
vigora a regra do “first to file” — primeiro a pedir (e ndo “first to invent” — primeiro
a inventar), o que significa que a protecdo sera conferida aquele que primeiro apre-
sentar um pedido regular junto do INPI.

" Os critérios de patenteabilidade variam de pais para pafs. Podem, muitas vezes, ter
0 mesmo contelido, porém, o que diferencia sdo os critérios de valoracéo adotados
pelos examinadores e aplicados pelos Tribunais nos casos de litigio.

® Trata-se de uma corrente doutrinéria de inspiragéo italiana. A teoria do direito de
monopdlio contraria a teoria do direito real de propriedade, pois este centra-se num
poder de exclusdo “erga omnes” enquanto aquele centra-se num “non facere” cujo
objetivo € um conjunto de faculdades que permite o exercicio exclusivo de uma
atividade especifica tendo como referéncia esse bem, é o0 mesmo que impossibilitar
que os demais explorem algo ou alguma coisa que ndo é seu, desvalorizando assim o
objeto dos direitos dando mais importancia a atividade a eles relacionada.


http://www.marcasepatentes.pt/
http://www.epo.org/
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sua invencao patenteada.’

As reivindicacfes sdo pecas fundamentais em todos os
pedidos de patente, pois definem o ambito de proteccédo e o
alcance dos limites do direito de exclusivo do titular da patente.

A determinacdo do ambito de protecdo das patentes é
uma tarefa bastante complexa, que requer uma analise dos pe-
didos de patente, das reivindicagdes, do seu contetdo, impor-
tancia e funcdes.

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 ao longo do nosso estudo, como ponto de
referéncia na andlise e interpretacdo do tema, o Direito Portu-
gués, mas, sera tido em consideracdo além da legislacdo nacio-
nal (CPI)*°, a Convencdo sobre a Patente Europeia (CPE) e
ainda o Direito Brasileiro, o qual ndo faremos sob a forma de
direito comparado, mas quando julgarmos conveniente tal re-
Curso.

2. AS REIVINDICACOES

Na Europa continental foi o Reino da Espanha o precur-
sor na introducdo do sistema de reivindicages, atravées 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

% AHLERT, Ivan Bacellar, Delimitacdo do Escopo da Patente, Cria¢fes Industriais
Segredos de Negocio e Concorréncia Desleal, Coordenacdo Manoel J Pereira dos
Santos e Wilson Pinheiro Jabour, Série GVLAW, Sdo Paulo, Saraiva, 2007, p.177.
90 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.

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.


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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Decreto n° 6 de 15 de Dezembro de 1894, depois regulamenta-
do pelo Decreto de 28 de Marco de 1885.%

A técnica de reivindicar a exclusividade é necessariamen-
te tdo complexa quanto precisa.

Segundo Pedro Sousa e Silva, devemos considera-las
como o “nucleo duro” da patente, ja que como refere o n° 4 do
artigo 101 do CPI, os direitos conferidos pela patente ndo po-
dem exceder o ambito das reivindicacgdes, sdo a0 mesmo tempo
a melgida da inovacéo e proporcionalmente a medida da protec-
cao.

As reivindicagOes estabelecem os direitos do titular da
patente, sobre a matéria objeto de protecc¢do, frente ao compor-
tamento de terceiros que venham a utilizar ou comercializar a
invencdo reivindicada. E ainda, informam a terceiros o que a
patente protege, quais os limites da proteccdo concedida ao
titular.

Devemos considerar a reivindicagdo como a pega escrita
mais importante do pedido de patente, através da qual o inven-
tor requerente, ap6s a exposicdo da solugdo técnica que preten-
de que Ihe seja concedida a exclusividade, delimita dentro do
texto da exposicdo, a parte especifica para qual pretende o pri-
vilégio.

N&o ha nenhuma previsao legal que impeca o inventor de
reivindicar a concessdo do direito de exclusivo sobre tudo que
expds, o invento ou a novidade dotada de atividade inventiva e
de aplicabilidade industrial, nem que o impeca de cingir 0 seu
pedido a uma parte daquilo que foi exposto.

O ambito de proteccdo conferido pela patente resulta
fundamentalmente do que foi definido e identificado nas rei-
vindicagdes.

O relatorio descritivo e os desenhos devem ser utilizados

12 \/er Jodo Paulo Remédio Marques, Biotecnologias e Propriedade Intelectual, Vol.
I, Coimbra, Almedina, 2007, p.728

¥ SILVA, Pedro Sousa e. Direito Industrial, Coimbra, Coimbra Editora, 1%Ed.
2011.p.69-81
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no momento da interpretacdo das reivindicagOes das patentes.

As reivindicacOes devem indicar precisamente aquilo que
0 requerente pretende que seja objeto de protecdo, podendo “a
posteriori” ser OBJETO de uma limitacdo, mas nunca de uma
ampliacdo do conteudo inicialmente apresentado.

As reivindicacdes™ tracam o escopo juridico da exclusi-
vidade, delimitando o @mbito de protecdo da ideia inventiva
industrial, a substancia da invencao, (art. 97,1 CPI) frente ao
comportamento de terceiros que venham a utilizar ou comer-
cializar a invenco reivindicada.™

As reivindicacOes deduzidas no pedido de patente, estéo
para 0 ambito de proteccdo de patentes assim com o pedido
deduzido na peticéo inicial esta para um processo judicial.

2.1 0 PROPOSITO FUNCIONAL DAS REIVINDICACOES

De acordo com a construgdo do direito, no formato har-
monizado europeu, a no¢do da dupla finalidade das reivindica-
cOes € bastante evidente.

De um lado eles servem como meio de dar conhecimento
ao publico quanto a exclusividade pretendida e deferida a pedi-
do do requerente, definindo o objeto para o qual se solicita a
proteccdo. (artigo 84° CPE), e assim delimitam, a extensdo do
seu direito e da protecgédo conferida (artigo 69°, n° 1 CPE).

A primeira fungéo esté diretamente relacionada aos crité-
rios de patenteabilidade e versa sobre a questdo de saber se o

14 As reivindicagBes que encontramos podem ser maltiplas ou de varios tipos. En-
contramos ainda na doutrina reivindica¢des dependentes e reivindicagbes indepen-
dentes; reivindicacBes estruturais e reivindica¢des funcionais; reivindicagdes 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

1% ASCENSAO, José de Oliveira. Ambito da Patente: Doutrina dos Equivalentes. 111
Curso Po6s-Graduado de Direito Intelectual promovido pela APDI, Lisboa em
17.03.2012.
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pedido apresentado preenche todos 0s requisitos necessarios.

A segunda funcdo, para n6s a mais relevante, surge apos
a publicacdo. Esta diretamente relacionada a delimitacdo da
extensdo do ambito de protecéo, conferida ao titular da patente,
em cada um dos pedidos em concreto. Consequentemente defi-
ne os parametros da infracdo de uma patente e ainda o valor
comercial da respectiva invencao patenteada.

Conforme define J. P. Remédio Marques as reivindica-
¢oes consistem em “proposigdes linguisticas, as quais caracte-
rizam, clara e sucintamente, os elementos de natureza técnica
constitutivos da propria solugdo (técnica) em que se exprime o

invento que o titular do direito a patente pretende proteger”.16

2.2 0 CONTEUDO DAS REIVINDICACOES

Nas reivindicacbes encontramos todas as caracteristicas
técnicas as quais definem a invencdo objeto do pedido de pa-
tente, tudo o que € necessario para a solugcdo do problema téc-
nico a que se refere a patente a ser protegida.

Nos deparamos com dois tipos de reivindicacbes de pa-
tente: a reivindicacao para patente de produto e a reivindicagédo
para patente de processo.

A elaboracdo das reivindicagfes requer concomitante-
mente a presenca de trés requisitos essenciais: uma narracao
clara e concisa, devidamente apoiada na descricdo®’ (segunda
parte do art. 84°CPE e art. 62°, n° 3 CPI) e o respeito ao princi-
pio da unidade de invencao (art.71° CPI e art. 82° CPE).

Uma reivindicacdo deve ser redigida de modo que possi-
bilite a identificacdo do proposito da solucdo oferecida (por
exemplo, “maquina de fazer tal “coisa”), seguida de uma for-

® MARQUES, J. P. Remédio. O Contetdo dos Pedidos de Patente: A Descricéo do
Invento e a Importancia das Reivindicagdes — Algumas Notas. In: O Direito 1V. 769
— 839. Almedina, 2007. p. 797

17 A legislagdo brasileira usa a terminologia relatrio descritivo (Art. 19, 11, do CPI
Brasileiro).
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mula convencional de indicar o inicio do que é reivindicado
como novo (“caracterizado por”) e posteriormente, a descrigao
mais exata possivel do bem reivindicado.

As reivindicacOes 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 j& compreendida pelo esta-
do da técnica. *®

E apds a expressdo de ligagdo devem ser definidas as ca-
racteristicas técnicas essenciais e particulares que em combina-
¢do com os aspectos explicitados no predmbulo, se deseja pro-
teger.'®

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
determinagdo se a reivindicagdo em c;uestﬁo esta “aberta” ou
“fechada” “°para elementos adicionais.**

Entendemos como uma reivindicacdo aberta aquela que
permite adicdo de elementos a invencdo e possui a expressao
“pelo menos”, em contrapartida as reivindicagdes fechadas nao

18 E a 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.

19 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_indivisibilidade
_reivindicacoes_patentes.pdf. Acesso em 14 de Setembro de 2012.

2 Aberta ¢ aquela que permite adi¢do de elementos a invenc¢do 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 reivindicag@o e geralmente possuem a expressdo ‘“‘consistir
de”. Conforme Maria Inez Aratijo Abreu, A prote¢éo da Biotecnologia em contenci-
0so0 de patentes, Dissertacdo de Mestrado Pontificia Universidade Catolica do Para-
na, Curitiba, 2006 p.52

2L MULLER, Ana Cristina Almeida. Escopo das Reivindicacdes a sua interpreta-
¢ao. Disponivel em:
http://www.chsg.com.br/pdf_publicacoes/escopo_reivindicacoes.pdf. Acesso em 14
de setembro de 2012.
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permitem novos elementos além daqueles constantes na reivin-
dicacdo e geralmente possuem a expressao “consistir de”.

H& uma profunda corelacéo entre a descricdo e as reivin-
dicacdes. As reivindicacdes devem estar sempre baseadas na
descricdo, sob pena de ndo preenchermos o requisito de sufici-
éncia descritiva®.

A descricgdo explica o que foi inventado, o problema téc-
nico que a invencdo soluciona®®, como soluciona, a importancia
da solucédo e a distancia dessa solucdo para as solucGes anteri-
ormente existentes, as quais integram o estado da técnica, na
data do pedido (art. 83°CPE e art. 62°, n°4 CPI).%*

A informacdo contida deve ser suficiente e pormenoriza-
da, sem reservas nem omissdes, para que um perito na maté-
ria® possa reproduzir a invengao, sem que para isso seja neces-
séario o exercicio de atividade inventiva ou um esforgo razoé-
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 é a delimitacdo do es-
paco reivindicavel®®, tendo em vista que, os limites técnicos da

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

2 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_patente
s.pdf. Acesso em 14 de setembro de 2012.

2 MARQUES, Jodo Paulo Remédio. O contetido dos pedidos de patente, p.782.

% Entendemos, como a posicdo maioritaria da doutrina, que perito n&o é um inven-
tor, é 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 reivindicagdes e nos pedidos
de patente.

% BARBOSA. Denis Borges. Da Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes.
p.3 Disponivel em: http://denisbarbosa.addr.com/equivale.pdf. Acesso em 14 de
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patente, circunscritos pelas reivindicacgoes, sdo aqueles existen-
tes na descricdo. E com a publicacdo da descricdo satisfaz-se o
proposito da ampla divulgacdo dos inventos patenteados, o que
confere aos oponentes do pedido, 0s meios necessarios para
contestarem o privilégio concedido ou a utilizagdo de conheci-
mentos em questao.

As reivindicagdes que ndo se fundam na descri¢do e as
que se estendem para além da descri¢do, bem como as que es-
tiverem em contradicdo com o conteldo da descri¢do sdo con-
sideradas nulas. %'

A descrigéo e os desenhos podem esclarecer a reivindica-
cao, dissipar as ambiguidades mas ndo podem suprir a sua de-
ficiéncia, as suas falhas ou omissdes.?

O que estiver no texto da descricdo se ndo constar na rei-
vindicagdo é como se ndo tivesse sido mencionado. Porém, no
sentido contrério, o contetdo da reivindicacao prevalece, sobre
a descricdo.?

O pedido de patente apresentado caracteriza a invencgéo
para a qual se requer proteccdo. Esta invencao € unitéria e indi-
visivel, ndo é cabivel repartir uma reivindicacdo em duas partes
distintas e desconectadas.

O requisito do respeito ao principio da unidade da inven-
cao é resultante da forma da reivindicacdo periférica adotada
regra geral nos sistemas anglo-saxdes, sendo atualmente adota-
da tanto no sistema harmonizado europeu, ap6s a Convencéo

setembro de 2012.

2" No ambito da patente europeia esta bastante claro no artigo 138, 1, nas alineas b) e
¢) que se a invengdo nao 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 contetido do pedido tal como foi apresentado podera a mesma ser declarada
nula.

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

% CERQUEIRA, Jo&o da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, v. 11, Tomo I,
atualizado por Newtom Silveira e Denis Borges Barbosa, Lumen Juris, Rio de Janei-
ro, 2010, p. 325 ss.
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de Munique sobre a patente europeia, como no sistema brasilei-
ro.

H& uma imperatividade da regra da indivisibilidade das
reivindicacdes, nos termos da legislacdo em vigor, tanto em
Portugal como no Brasil . Porém, ha um nimero muito restri-
to de autores que aponta para hipoteses 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.

2.2.1 AS REIVINDICACOES DE PRODUTO E DE PRO-
CESSO

Em anélise ao Cdodigo da Propriedade Industrial vigente
em Portugal, nos deparamos com dois tipos reivindicacdes de
patente: a reivindicagdo para patente de produto e reivindicagao
para patente de processo (art. 51, n° 2 e art. 97°, n° 2) e alguns
autgges estabelecem uma terceira categoria, as patentes de
uso™.

A distincdo entre reivindicagdes de produto e de processo
é muito importante na medida em que o efeito da protecdo con-

% N&o é permitido o pedido de mais de uma patente para a mesma invengio e o
pedido de uma s6 patente para diversas invencdes diferentes, exceto se for referente
a uma pluralidade de invengdes, ligadas entre si de tal modo que formem um sé
invento. O requisito do respeito ao principio da unidade de invencdo é resultante da
forma de reivindicagdo periférica, adotada tanto no sistema brasileiro quanto no
sistema europeu, apds a harmonizagdo da Convencdo 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 solugdo de um Unico problema técnico.

3L 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. Acesso em 14
de setembro de 2012.

32 SALVADOR JOVANI, Carmen. “El Ambito de Proteccion de la Patente, Trintant
lo Blanch, Valencia, 2002, pp.117 ss.
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ferida pela patente, difere em fungéo da categoria a que perten-
ce a reivindicacéo.

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

A reivindicacdo de uma patente de produto incide sobre
uma realidade fisica, uma coisa corp6rea, um produto que sera
colocado no mercado podendo ser um dispositivo, uma compo-
sicdo, uma substancia ou uma méaquina e esta relaciona a todos
0s 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 o mesmo venha a ser obtido e todas
as suas possiveis utilizagdes.

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

A protecdo absoluta refere-se a prote¢do do produto, in-
dependentemente de qual for o seu modo de producéo e da sua
utilizacdo, isto €, em todas as circunstancias e em qualquer
contexto, indiferente a futuras invengdes que obtenham o
mesmo produto através de novos metodos 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-
vengOes no campo da mecénica e/ou eletronica em que ha nor-

3 A protecéo de produto foi introduzida pela Convengéo da Unido de Paris,
na revisdo 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 legislacdes nacio-
nais.

3% 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.
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malmente “uma correspondéncia inequivoca entre estrutura e
func;éo”?’5

Nas protecOes relativas as invengdes 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 licenca do titular da patente. E sdo mais
adequadas ao campo da industria quimico-farmacéutica e da
biotecnologia, nos termos a legislacdo vigente (art. 54°, n° 1,
alineas a) e b) CPI).

Ha claramente uma aceitacdo da teoria mais favoravel ao
titular das patentes nas legislagdes europeia, portuguesa (arti-
gos 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
concepgao 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 sobre
uma atividade desenvolvida em vérias etapas ou sobre um mé-
todo ou procedimento de utilizacdo e esta relaciona a todos 0s
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 hipotese a exploragdo
economica 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 o mesmo produto,
através de um processo completamente distinto, tendo em vista
que, neste caso foi 0 processo objeto de patente e ndo o produto
obtido através dele. O objeto obtido por meio do processo pa-

% DI CATALDO, Vincenzo. “Le invenzioni i Modelli”, 2° Ed., Milano, Guiffré,
1993, p.115.

% Na legislacio brasileira encontramos tal previsdo no art. 42, inciso Il da Lei
9279/96.
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tenteado pode beneficiar da protecdo conferida ao processo
inovador, sem que seja necessario preencher os requisitos de
patenteabilidade (art. 64, n° 2 CPE).

2.3 A INTERPRETACAO DAS REIVINDICAQOES E A
NECESSIDADE DE AMPLIACAO DA PROTECAO

As reivindicagdes sdo formulas concisas, em que se defi-
ne uma invencdo (art. 84° CPE e art. 62°, n°3 CP1)*’.

A legislacdo vigente em Portugal gera davidas quanto a
interpretacdo das reivindicagdes, pois ndo menciona 0s €asos
em gue se deva ou ndo proceder a interpretacdo das reivindica-
cOes, simplesmente determina a forma de fazé-la e que a des-
cricdo e os desenhos devem servir como meios auxiliares®® a
interpretacéo das reivindicacdes.*

Muitos doutrinadores entendem que a interpretacdo deva
ser sempre efetuada, independentemente de duvidas ou ambi-
guidades.*

Estas formulas precisam ser clarificadas e para isso pre-
cisamos interpreta-las, independentemente de existir ou ndo
ambiguidade nas mesmas, nos termos do artigo 1° do Protocolo
Interpretativo do art. 69 CPE.

Nos termos do direito harmonizado europeu (art. 83°
CPE e art. 1° do Protocolo Interpretativo do art. 69 CPE), da
legislagéo vigente em Portugal (art. 97°, n® 1 CPI) e no Brasil

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

% 0O vinculo entre a descricéo e as reivindicagfes é mais estreito que entre estas e 0s
desenhos. As reivindicacOes devem obrigatoriamente apoiar-se na descricdo (art. 84
CPE e art. 62, 3 CPI) e no caso de haver divergéncias entendemos que a descri¢do
deve prevalecer sobre os desenhos.

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

4 ASCENSAO, José de Oliveira. Ambito da Patente: Doutrina dos Equivalentes. 11
Curso Pés-Graduado de Direito Intelectual promovido pela APDI, em 17.03.2012;
SALVADOR JOVANI, Carmen. “El Ambito de Proteccion de la patente”, p.185 ss.
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(art. 41 da Lei n° 9279/96)*!, a correta interpretagéo 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.**

A interpretacdo tem como elemento principal a reivindi-
cacdo, mas cada reivindicacdo deve ser considerada dentro do
contexto e na perspectiva, do que se 1€ na descrigéo.

A andlise da descricdo da invencdo tem um propdsito de
permitir que o perito na matéria consiga executar e repetir a
invencdo descritas sem que seja necessario, uma atividade in-
ventiva propria. E deve ser considerada no contexto do campo
geral em que a invencao é aplicavel.

A descri¢do também se destina as pessoas que detém co-
nhecimento no campo referente aquela determinada patente e
deverdo ser lidas sob a Otica de seu conhecimento das condi-
cOes, prevalecendo no campo em analise, 0s conhecimentos
existentes no tempo em que a patente foi concedida e a tecno-
logia anterior a esse periodo.

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

Consequentemente todas as alteracGes que ocorrerem, em
relacdo aos desenhos e a descrigéo, durante o procedimento de
concessao da patente, terdo efeito retroativo, exceto se tiver

10 art. 41 da Lei Brasileira n° 9279/96 estabelece que a extensio da protecio con-
ferida pela patente serd determinada pelo teor das reivindicacdes as quais deverdo
ser interpretadas com base no relatério descritivo juntamente com os desenhos

“2 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.

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

4 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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sido ampliada a protecdo conferida pela patente (art. 69, n°2
CPE).

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

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

A doutrina de modo geral, é undnime em afirmar que em
caso de suspeita de infragdo ao direito de patente, a conduta do
potencial infrator devera ser analisada sob a luz das reivindica-
cBes.*’

Tornando-se necessario a ampliacdo da protecdo conce-
dida ao titular da patente frente as possiveis infracGes.

A infracdo nestes casos pode ser literal ou de forma dire-
ta, quando cada elemento do produto ou processo infrator coin-
cide com a defini¢do contida na reivindicacdo, podendo haver
necessidade de interpretar o significado ou a abrangéncia de
determinada expressdo na reivindicacao, porém, uma vez inter-
pretada expressdo e estabelecida sua extensdo a correspondén-
cia com o elemento infrator é imediata.*®

Poderd também ocorrer infracdo nao literal, quando nao
h& uma completa correspondéncia entre os elementos constan-
tes na reivindicacdo e aqueles do produto infrator.*

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

* FRANZOSI, Mario. “Claim Interpretation”. In Festschrift fuer Gert Kolle und
Dieter Stauder, Heymans, 2005. Disponivel em:
http://Aww.franzosi.com/media/pdf/articoli/claim-interpretation.pdf. Acesso em 14
de setembro de 2012.

4T SILVA, Pedro Sousa. Direito Industrial,p.71.

* MULLER, Ana Cristina Almeida. Escopo das Reivindicacdes a sua interpreta-
¢d0. Acesso em 14 de setembro de 2012.

# ABREU, Maria Inez Aradjo. A protegdo da Biotecnologia em contencioso de
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As hipoteses de infragdo ndo literal sdo mais dificeis de
serem comprovadas nos casos concretos®’, sio também extre-
mamente relevantes para que possamos determinar de modo
abrangente, o &mbito de protecéo de uma patente.*

A infragdo por equivaléncia, uma das formas de infragéo
ndo literal, apresenta-se quando o elemento do produto infrator
ndo se enquadra diretamente na definicdo do elemento da rei-
vindicacdo, no entanto, ele constitui um equivalente técnico
funcional deste Gltimo.>

3. 0 AMBITO DE PROTECAO DA PATENTE

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

Ao apresentar um pedido de protecdo para uma invencao,
junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), é
concedido um direito de exclusivo de explorar a invengdo nos
limites territoriais do Estado onde o mesmo foi concedido, nes-
te caso Portugal (art.101° n° 1 do CPI).

Apesar de ndo ser parte integrante do conteudo dos Tra-
tados Internacionais, relacionados ao Direito da Propriedade
Industrial e as patentes, o contetdo das reivindicacdes, é reco-
nhecido como pega crucial para a determina¢do do dmbito de
proteccao das patentes, sendo considerado o limite objectivo de
proteccdo das patentes, de um modo geral, pelas diversas cor-
rentes doutrinarias existentes no contexto internacional.

O ambito de protecdo conferida pela patente é determi-

patentes, p.142.

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

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

2 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-
¢&80. Acesso em 14 de setembro de 2012.
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nado na grande maioria dos Estados (tanto na Unido Europeia
como nos Estados Unidos), pelo conteddo das reivindicagdes,
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).

No mesmo sentido, dispde o artigo 1° do Protocolo In-
terpretativo do artigo 69° da Convencéo sobre Patente Europeia
(CPE) que “ o ambito de protecdo conferido pela patente euro-
peia é determinado pelas reivindicacdes. Ndo obstante a descri-
¢ao e os desenhos servem para interpretar as reivindicacoes .

Dirimindo assim as duvidas e as divergéncias existentes
em relagéo a interpretacédo das reivindicagdes.

Para uma correta determinacdo do ambito de protecdo é
fundamental analisarmos as reivindicagfes que acompanham o
pedido de patente (artigos 62° e 63° CPl e 75° e seguintes
CPE).

As reivindicacbes que acompanham o pedido de patente
definem além do OBJETO da protecdo, o ambito da protecdo e
0 alcance dos limites do direito de exclusivo do titular da pa-
tente.

O direito concedido ao titular da patente € um direito de
exclusivo, porém esta sujeito a limites territoriais, temporais e
objetivos, 0s quais constituem o contetido positivo do ambito
de proteccéo da patente.

3.1 AMBITO TERRITORIAL

As patentes estdo sujeitas ao principio da territorialidade
como todos os direitos de propriedade industrial.

O direito de exclusivo de explorar a invengdo, esta sujei-
to aos limites territoriais do Estado onde o mesmo foi concedi-
do.

O titular neste caso pode impedir que terceiros, sem 0 seu
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conhecimento fabriquem, oferecam, armazenem, introduzam
no comeércio ou utilizem um produto que ja foi objeto de um
pedido de patente, ou ainda importem de outros Estados o
mesmo produto para os fins anteriormente mencionados, nos
termos do artigo 101° do CPI.

3.2 AMBITO TEMPORAL

O direito de patente é um direito temporario de monopo-
lio, tendo em vista que o seu prazo de duracdo é de 20 anos a
contar da data do respectivo pedido nos termos do artigo 99°
CPI, 33° TRIPS/ADIPC e 63° n° 1 CPE.

Esse prazo € internacionalmente aceite para que o inven-
tor possa retirar proveitos do seu direito de exclusivo, sendo
também entendida como uma forma de compensar todo o tem-
po dedicado e o trabalho de pesquisa que 0 mesmo teve que
desenvolver para que pudesse chegar aquela nova invencao
agora patenteada.

Apobs o decurso desse prazo, regra geral, torna-se de do-
minio publico e o seu uso passa a ser acessivel a todos.

N&o podemos deixar de mencionar que, 0 prazo anteri-
ormente mencionado, pode ser prorrogado no caso dos medi-
camentos e produtos fitofarmacéuticos, nos termos do artigo
115° e seguintes.

3.3 AMBITO OBJETIVO

A interpretagdo das reivindicacgdes, associada a descri¢éo
e aos desenhos, é de suma importancia na determinacdo do
ambito objectivo da protecdo conferida pela patente.

Podemos considerar a reivindicagdo a pega, mais impor-
tante do pedido, pois a delimitagdo do que serd protegido é
determinado segundo as reivindicagcfes tanto nas patentes de
produto (aparelho, maquina, dispositivo ou substancia) quanto
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nas patentes de processo (processo, método ou uso) ou ainda
nos casos de invencdo de produto e processo.

As reivindicagdes para patente de produto incluem as re-
feréncias técnicas que sdo parametros fisicos, do produto ob-
jecto da patente. Em contrapartida as reivindicag¢0es de proces-
so incluem todas as etapas de realizacdo do processo, necessa-
rias para concretizacdo de uma determinada invencéo.

A limitacdo da protecdo a interpretacdo das reivindica-
cOes associada a descri¢do 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 alteragdo na inven-
cao patenteada o que possibilita possiveis imitacoes.

Entendemos que a extensdo do alcance da protecdo con-
ferida pela patente, isto €, a criacdo de uma protecdo ao titular
da patente, que va além da extensdo resultante da interpretacdo
da reivindicacdo, na qual esteja incluida as possiveis variantes,
corresponde a protecdo 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.

4. CONCLUSAO

As reivindicagdes sdo formulas concisas, em que se defi-
ne uma invengéao.

Estamos perante a pecga escrita mais importante do pedi-
do de patente, através da qual o inventor requerente, apds a
exposicao da solugdo técnica que pretende que lhe seja conce-
dida a exclusividade, delimita a parte especifica do contetudo da
exposicao, para qual pretende o privilégio.

As reivindicagfes devem ser interpretadas em conjunto
com a descricdo e os desenhos, independentemente da existén-
cia ou ndo de duvidas ou ambiguidades, segundo entendimento
doutrinario predominante.
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O que se visa proteger, com a interpretacdo da reivindi-
cacdo, na verdade € a solucdo nova para o problema técnico
pertinente.

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

A interpretacdo das reivindicacdes, associada a descri¢ao
e aos desenhos, é de suma importancia na determinacdo do
ambito objectivo da protecdo conferida pela patente, porém,
ndo é suficiente.

As reivindicacGes sdo fundamentais para delimitacdo o
ambito de protecdo de patentes, em todos os tipos de patentes,
tanto quanto o pedido deduzido na peticdo inicial para um pro-
cesso judicial ou ainda a descri¢do dos limites de um imovel,
por suas confrontacdes e medicdes para o registo de imdveis.

A definicdo do &mbito de proteccdo das patentes, através
da interpretacdo ndo literal do conteudo das reivindicacdes,
associada a descricdo e aos desenhos, concede uma maior segu-
ranga juridica aos inventores, perante a tentativa de terceiros,
em infringir o direito de exclusivo, atraves de uma infrac¢do
literal ou ndo literal.

A limitagdo da protegédo a interpretacdo das reivindica-
cOes associada a descricdo e aos desenhos, ndo pode ser um
entrave a protecédo do direito de exclusivo do titular da patente,
frente aos casos em que ocorre somente uma ligeira alteragéo
na invencao patenteada o que possibilita possiveis imitacoes.

Entendemos que a protecdo ao titular da patente, deve ser
um somatoério da proteccdo temporal, a proteccdo territorial e ir
além da extensdo resultante da interpretacdo da reivindicag&o,
na qual esteja incluida as possiveis variantes uma protecao
equitativa, nos termos do Protocolo Interpretativo do artigo 69°
CPE.
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