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I.INTRODUCAO

E argumento bastante utilizado no
campo farmacéutico e biotecnologico, de
que os custos de desenvolvimento de
produtos, desde a pesquisa até sua
colocacdo no mercado, atingem cifras
altissimas (milhdes de ddlares). Assim, a
inexisténcia de um sistema como o de
patentes ou de um escopo de protegao
inadequado colocaria em risco o avango
da pesquisa e, consequentemente, quem
sairia perdendo seria a propria sociedade
que ndo teria a sua disposi¢do
medicamentos de ultima geragdo para o
tratamento e/ou profilaxia de diversas
doengas (COOPER, 2000). E o caso em
que as reivindicagdes ndo sdo capazes de
impedir que terceiros utilizem o objeto
patenteado nas concretizagdes onde a
inven¢ao funciona.

Na area de biotecnologia, o fato
de lidar com material biologico levanta
questdes nao apenas do ponto de vista de
atendimento aos requisitos de
patenteabilidade como também questdes
éticas envolvendo a opinido publica, em
especial dos Estados Unidos e de paises
europeus. Nestes paises, as populagdes

estdo sempre atentas as questdes
relacionadas a biosseguranca, a adequada
regulamentacdo da pesquisa e a ética.

Além disto, a biotecnologia ¢ uma
area extremamente complexa onde o
especialista no assunto deixou de ser uma
unica pessoa para tornar-se uma equipe
de especialistas que conhecem as
dificuldades a serem encontradas durante,
por exemplo, a clonagem de um gene.
Sendo assim, quando a pesquisa em
questdo diz respeito ao desenvolvimento
de uma vacina recombinante, devem estar
envolvidos, por exemplo, profissionais da
area de imunologia, técnicos
conhecedores da d4rea de biologia
molecular e especialistas em
desenvolvimento de bioprocessos.

Os questionamentos por parte dos
examinadores em relagdo ao requisito da
atividade inventiva da inven¢do tornam-
se cada vez mais comuns e o tipo de
pergunta que vem sendo feita, no campo
da engenharia genética, diz respeito ao
tema: “até que ponto seria dbvio para um
técnico no assunto praticar/executar com
uma razoavel expectativa de sucesso um
procedimento/método que tenha sido
sugerido”. Ou seja, o fato de que outras



pessoas ou outras equipes estdo
trabalhando contemporaneamente no
mesmo projeto pode sugerir que trata-se
de uma 4rea interessante para explorar ou
“Obvia para tentar”, mas nao implica
necessariamente que aqueles envolvidos
ou que pensam em envolver-se terdo uma
expectativa razoavel de sucesso. Uma
razoavel expectativa de sucesso ndo deve
ser confundida com o desejo de ser bem
sucedido(EUROPEAN PATENT
OFFICE, 1999).

Entretanto, a discussdo ndo pode
ser considerada como encerrada apds o
depdsito do pedido de privilégio e sua
posterior concessdo, pois € justamente ai
que o titular da patente deve estar ainda
mais vigilante com relagdo a manutengao
de seus direitos de propriedade. Os casos
de violagdo de direitos sdo extremamente
comuns e, por vezes, envolvem quantias
vultosas que podem levar, inclusive, a
faléncia da empresa violadora. Nesta
etapa de monitoramento do privilégio, os
eventuais problemas podem ser
minimizados pela habilidade do
especialista em patentes durante a redagao
do pedido e, especialmente, a elaboragdo
das reivindicagdes (MACEDO;
MULLER & MOREIRA, no prelo).

As opcdes para garantir a eficacia
legal dos direitos provenientes da patente
vao desde um simples oferecimento de
uma licenga para exploragdo a uma acao
de infra¢do. Entretanto, a decisdo quanto
a acionar ou ndo um concorrente deve
levar em consideragdo uma série de
fatores, dentre eles os custos envolvidos.
Ou seja, antes de levar adiante uma agao
de violagdo de direitos deve-se
considerar, por exemplo, se a patente em
questdo ¢ realmente valida, qual sua
eficacia legal e quais os tipos de prejuizos
em jogo.

Assim, o estudo dos efeitos da
interpretacdo e abrangéncia das
reivindicagdes patentdrias torna-se cada

vez mais necessario para garantir o
monopdlio temporal e a vantagem
competitiva do titular da patente frente a
seus concorrentes.

II. ESCOPO DAS REIVINDICACOES

As reivindicagdes sdo as especificidades
da invencdo para as quais a prote¢do ¢
requerida, ou melhor, os aspectos
particulares que os inventores consideram
como novidade em relacdo ao estado da
técnica existente até aquele momento.
Desta maneira, elas delimitam e
estabelecem os direitos do titular da
patente sobre a matéria objeto da
protecdo. Enfim, as reivindicacdes sdo, de
fato, a invengao.

Forma das Reivindicacoes e
Terminologia Empregada

A claboragao das reivindicagoes
requer uma narragdo clara e concisa da
invencdo em um formato altamente
estilizado. A primeira regra ¢ que uma
reivindicagdo deve ser elaborada em uma
unica sentenca.

A maioria dos paises requer a
estruturagao das reivindicagdes,
principalmente as independentes, na
forma conhecida como tipo “Jepson”.
Elas sdo formuladas na seguinte ordem:
(1) um preambulo enumerando todos os
elementos ou etapas de uma combinagdo
reivindicada que sdo convencionais ou
conhecidas, (2) uma expressio de
ligacdo, por exemplo, do tipo
“caracterizado  por” ou “o
aperfeicoamento compreende” e (3) um
corpo, onde todos os elementos, etapas
e/ou relagdes que constituem aquela parte
da combinacdo reivindicada, e que o
inventor considera nova.

E a estrutura, ndo s6
recomendada, como estabelecida, através



de regulamentacdo, na maioria das
legislagdes nacionais, incluindo a
brasileira, a dos paises europeus ¢ até
mesmo da Reparticdo Européia de
Patentes (European Patent Office - EPO).
Apesar de ser admitida pela Reparti¢ao de
Patentes dos Estados Unidos (United
States Patent and Trademark Office —
USPTO), tal estrutura ndo ¢ usada com
freqiiéncia.

A escolha das expressdes de
ligagdo entre os elementos caracteristicos
da invencdo e os elementos conhecidos
do estado da técnica, ou entre um termo
definidor geral e suas alternativas, ¢ um
fator importante na fixagdo da protecgao.
Sdo essas expressoes de ligacdo que
mostram ao leitor de uma patente se a
reivindicagdo esta “aberta” ou “fechada”
para elementos adicionais. Elas
determinam se uma reivindicagdo esta
limitada a estruturas com apenas aqueles
elementos (terminologia fechada) ou se
elas estdo abertas a estruturas contendo,
pelo menos, aqueles elementos
(terminologia aberta ou hibrida). Termos
como “compreendendo”, “incluindo” ou
“tendo” sdao formas “abertas” de
defini¢do, ou seja, permitem a adi¢ao de
elementos, desde que eles tenham sido
previstos na descri¢cdo da invencdo. A
forma “fechada” de defini¢do pode ser
ilustrada pelo termo “consistir de”. Em
relagdo a expressdo de transigdo
“caracterizado por”, esta é obrigatoria no
Brasil, muito usada na Alemanha e Japao,
porém, raramente usada nos Estados
Unidos. Ainda ndo ¢é claro se uma
reivindicacdo contendo “caracterizado
por” como expressdo de ligacdo constitui-
se em uma reivindicacdo aberta ou
fechada, apesar de ser, geralmente, aceita
como constituindo uma reivindicagao
aberta (TAKENAKA, 1995).

E importante lembrar que as
reivindicagdes devem estar baseadas no
relatorio descritivo, pois, caso contrario,

ndo estaremos atendendo ao requisito de
suficiéncia descritiva, o que pode levar a
uma restri¢ao do escopo da protecao e até
mesmo ao indeferimento do pedido de
patente.

Reivindicacoes de Produto e
Processo

Escolhida a forma de protegdo
adequada, uma das primeiras questdes a
serem levantadas diz respeito ao que se
deve patentear. Um grande nimero de
invencdes estdo relacionadas a
metodologias, por exemplo, como fazer
medicamentos ou clonar genes. As
decisdes sobre o que deve ser patenteado
devem estar baseadas nas expectativas
comerciais do objeto a ser protegido. De
acordo com John White, sécio do
escritorio Cooper & Dunham em Nova
York, “obter uma patente é faci, a questao
¢: qual o seu escopo de protecdo e
abrangéncia de suas reivindicagdes e qual
o valor de sua patente?” (NURTON,
1997). Além disso, deve-se ter em mente
a importancia de um equilibrio entre o
escopo de uma patente e sua validade, ou
seja, ¢ necessario buscar, com vistas a
obtencao de uma patente, o limite entre a
invencdo, que precisa ser revestida de
novidade, atividade inventiva e aplicagdo
industrial, e o estado da técnica.

Agora que ja foi apresentada a
forma e a terminologia empregada nas
reivindicagdes € importante esclarecer as
diferencas entre: (i) reivindicagdes de
produto e (ii) reivindicagdes de processo.
As reivindicagdes de produto incluem
referéncias ao produto no preambulo ¢ a
narragdo das caracteristicas estruturais e
das propriedades funcionais do mesmo no
corpo da reivindicagdo. Tradicionalmente,
as reivindicag¢des do tipo produto-pelo-
processo sdo tratadas também como
reivindicagdes de produto as quais
possuem, no entanto, limitagdes de



processo no corpo da reivindicagdo. Ja a
reivindicacdo de processo inclui a
defini¢do do processo no preambulo e a
narragdo das etapas de realizagdo do
mesmo como limitagdes no corpo da
reivindicagao.

Essa distinc¢ao entre
reivindicagdes de produto e processo faz-
se importante na medida em que o efeito
da prote¢do conferida pela patente difere
em fun¢do da categoria a que pertence a
reivindicacdo. A patente relacionada a
uma reivindicagdo de produto cobre todos
os atos referentes a produzir, usar, colocar
a venda, vender, comprar ou importar
produto que possua as caracteristicas
estruturais descritas na reivindicagdo. Em
relacdo a patente cuja reivindicagao ¢
destinada a um processo, ¢ reconhecido,
atualmente, nas leis nacionais e tratados
internacionais, o direito do titular da
patente de processo a, pelo menos, o
produto obtido diretamente dele.

A Lei de Propriedade Industrial
Brasileira, Lei n® 9.279/96, confere em
seu artigo 42, inciso II, ao titular de
patente de processo o direito de impedir
terceiro de usar o processo patenteado e
de usar, colocar a venda, vender ou
importar com esses propositos o produto
obtido diretamente pelo processo
patenteado.

ITI. INTERPRETACAO DAS
REIVINDICACOES PATENTARIAS

O entendimento das regras que
permeiam o sistema de propriedade
industrial (em particular, da violagdo de
direitos patentarios) ¢ importante, mesmo
para as empresas que ndo tenham como
pratica atuar no patenteamento dos seus
produtos e/ou processos. O
desenvolvimento de um produto pode se
tornar um pesadelo quando se descobre,
s6 no estagio de sua introdugdo no

mercado, que a sua comercializagdo ¢
impossibilitada pela existéncia de patente
de propriedade de terceiros. O desastre ¢
ainda maior quando uma empresa chega a
colocar no mercado um produto e/ou usar
um processo que esta sob patente.

Por outro lado, ja na época do
depdsito do pedido de patente, o
depositante deve ter uma boa idéia sobre
a protecdo que ele deseja obter e do que
significa tal prote¢do, de forma a
assegurar o respeito de terceiros a sua
propriedade e, por fim, garantir o retorno
financeiro apropriado pela exploracao da
patente. Tal conhecimento permite avaliar
o impacto da estrutura das reivindicacdes
originais e das modificacgdes, feitas em
conseqiiéncia do procedimento do exame
do pedido, na sua capacidade de lucrar
com a patente concedida.

Portanto, o valor comercial de
uma patente ¢ dependente nao apenas do
potencial da firma inovadora em explorar
ela propria a tecnologia ou buscar
parceiros interessados nessa exploragdo
como também, em parte, do escopo das
suas reivindicagdes.

No caso da biotecnologia pode-se
dizer que este ¢ um setor, onde levando-
se em consideracdo o numero de
produtos, a quantidade de disputas
judiciais ¢ muito grande. A maioria das
invengdes nesse campo estdo relacionadas
com aperfeicoamentos e, portanto, nao ¢
tdo facil obter produtos de alta
rentabilidade, além do fato de
estabelecer-se um grande numero de
dependéncia e até mesmo
interdependéncia entre as patentes.

Segundo Robert Blackburn, vice
presidente e chefe do conselho de
patenteamento da Chiron Corporation,
nem todos os paises, como por exemplo
Estados Unidos, Japao e diversos paises
europeus, possuem claramente
estabelecidas as questdes relativas ao



escopo da protecdo e a eficacia legal de
uma patente (NURTON, 1997).

A pratica mundial quanto ao escopo
da protecdo que se procura através de um
pedido de patente é definido por suas
reivindicagdes, ou seja, € o texto das
reivindicagdes que determina os limites
dos direitos assegurados pela patente.
Como resultado, embora o escopo de
protecdo ndo seja limitado a uma
interpretacdo literal das reivindicagdes,
uma patente ndo confere prote¢do ao
conceito inventivo bésico ou conceito
inventivo geral.

Como regra geral para a
determinag¢do de uma infragdo, deve ser
verificado se o produto ou processo
acusado possui todas as caracteristicas da
ou de uma das reivindicagdes
independentes de uma patente. E
freqlientemente interpretado que a adig¢do
de caracteristicas a invengao reivindicada
ndo descaracteriza a infragdo, pouco
importando se essas caracteristicas
adicionais sdo em si conhecidas ou novas,
ainda que inventivas.

A interpretagdo da reivindicagdo
baseia-se no fato de determinar-se o
significado legal dos termos das
reivindicagdes, conseguido através de
interpretacdo com base no relatdrio
descritivo. Isto também pode ser
alcancado pela fundamentacdo em outras
informacoes do estado da técnica, na
histéria do exame técnico € no seu
significado geral, no campo técnico em
questdo. Além disso, ¢ de grande ajuda a
busca das palavras utilizadas nas
reivindicagdes em dicionarios técnicos ou
livros de autores renomados.

Para a questdo da determinacdo da
abrangéncia de uma reivindicacao,
considere-se, como ponto de partida, que
a infragdo de uma patente pode ocorrer
basicamente de duas formas distintas, a
saber: (i) infragdo literal e (ii) infragdo
por equivaléncia.

Uma infracdo literal ocorre quando
cada elemento do produto infrator
coincide com a definicdo contida na
reivindicacdo. Na infracdo literal pode
haver necessidade de interpretar o
significado ou a abrangéncia de
determinada expressdo na reivindicagao,
porém interpretada a expressdo e
estabelecida sua extensdo a
correspondéncia com o elemento do
produto infrator ¢ imediata.

A infragdo por equivaléncia, uma das
formas de infracdo ndo literal, se
apresenta quando o elemento do produto
infrator ndo se enquadra diretamente na
definicdo do elemento da reivindicagao,
no entanto, ele constitui um equivalente
técnico funcional deste ultimo. A
admissdo desse tipo de infracdo ¢
importante para evitar uma injusta perda
de protecdo devida a redacdo inadequada
das reivindicagdes de uma patente, assim
como para evitar que terceiros nao
autorizados beneficiem-se indevidamente
de tal patente.

Uma outra forma de infragdo nao
literal, que era comum, no passado, na
Alemanha, dizia respeito a infragdo
parcial ou sub-combinagdo, que existia
quando o produto de um terceiro nao
possuia todos os elementos da
reivindicacdo de uma patente, porém
ainda representava basicamente uma
exploragdo da inveng¢do patenteada. Como
a regra de todos os elementos (all element
rule) ndo se aplicava, a omissdao de um ou
mais elementos da reivindicacdo no
produto acusado nao implicaria na
descaracterizagdo da infragao
(TAKENAKA, 1995). Atualmente, no
entanto, ha casos, ainda, em que
estudiosos chegam a sugerir que o escopo
de protecao de acordo com o artigo 69 da
Convencdo Européia de Patentes deve
estender-se a subcombinagdes, pelo
menos no caso em que o elemento
omitido ndo afeta o resultado da invengao



ou 0 meio como a inven¢do funciona.
Entretanto, vale lembrar que muito
poucos compartilham dessa posi¢ao.

Ou seja, conforme menciona Gustavo
Morais (MORAIS & BEAKLINI, 1998)
se o produto ou processo alegadamente
infrator deixar de incluir um dos
elementos da reivindicacdo, ndo havera
infracdo sequer por equivaléncia, como
decidiu a Suprema Corte Norte-
Americana no caso Warner Jenkinson Co.
Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.

Limites a Aplicacdo da
Doutrina dos Equivalentes

Uma das situagcdes onde faz-se
possivel limitar a aplicagdo da doutrina
dos equivalentes estd relacionada ao
conceito da historia do exame técnico
(“File-Wrapper” ou Prosecution History
Estoppel).

A historia do exame técnico € também
chamada de “arquivo envolto” (“file
wrapper”) porque o seu efeito
suspensorio resulta das informacgoes
contidas em um arquivo que fica
guardado na Reparti¢do de Patentes e que
contém toda a histéria do exame técnico
do pedido de patente.

A palavra “estoppel” sugere que a
historia do exame técnico é a base para
um tipo especial de defesa segundo a qual
os supostos infratores podem recorrer, em
acOes de violagdo de direitos de patente
para escapar de acusacdes em cuja
inocéncia podem provar na fase de
primeira instancia..

Nem todos os atos durante o
processamento do pedido de patente
(exame técnico) permitem que a historia
do exame técnico seja argiiida como
matéria de defesa. De uma maneira geral
os competidores podem utilizar-se como
base para a aplicacdo da historia do
exame técnico os seguintes atos do
depositante: (i) sustentacdo de uma

interpretagdo restrita das reivindicagdes
patentarias como ndo abrangendo
determinadas concretizagdes que
tornariam o pedido invalido, inclusive
com reformulagdes nos termos das
reivindicagdes, (ii) cancelamento de
reivindicacdes e (iii) argumentos usados
para distinguir a invencdo do estado da
técnica. Quando o depositante adiciona
uma limitagdo ndo necessaria para
distinguir sua inven¢do do estado da
técnica, mesmo que o faga erroneamente,
por tradicdo, as cortes consideram
irreversivel tal limitacdo. Porém, em
casos recentes, como o Warner-
Jenkinson, essa visdo tradicional ndo
predominou. Apesar do depositante ter
introduzido uma limitagdo para a faixa
inferior de pH (que ndo era necessaria
para distinguir a invencao do estado da
técnica) a doutrina dos equivalentes foi
aplicada para comprovar a violagdo da
patente.

Um ponto particular que deve ser
considerado quando da avaliacdo da
relevancia de afirmagdes feitas pelo
depositante, durante o exame técnico de
seu pedido, na determinacdo da
abrangéncia das reivindicacdes reside em
averiguar-se em que extensdo essas
afirmagdes foram determinantes na
decisdo de concessdo da patente. Por
exemplo, as afirmacdes que foram
apresentadas para justificar a
patenteabilidade de uma reivindicagdo
mais restrita, reformulada em virtude de
documentos do estado da técnica citado
pelo examinador. Obviamente, se um
argumento foi utilizado pelo depositante
sem qualquer conexdao direta com os
documentos citados e ndo foi de todo
relevante para a concessdo, entdo, tal
argumento pode ser considerado como de
menor relevancia na determinagdo do
escopo das reivindicagdes da patente.
Sabe-se, por exemplo, que é comum que
os examinadores facam exigéncias para



que o depositante restrinja suas
reivindica¢cdes, fundamentando a
exigéncia na alegacdo de que as
reivindicagdes estdo demasiadamente
vagas e deveriam definir mais
objetivamente a invengao. Nesses casos, a
limitacdo ndo se impde por qualquer
documento do estado da técnica, a luz do
qual o escopo das reivindicagdes estaria
demasiadamente amplo, mas sim por um
julgamento do examinador, baseado em
critérios subjetivos, que pode ser
comprovado como inadequado, na
medida em que situagdes praticas de
infracdo venham a surgir com o tempo
(AHLERT, no prelo).

Finalmente, o depositante deve ter
em mente que reformulacdes feitas
durante a tramita¢do, com o objetivo de
superar uma rejeigdo relacionada a
novidade, obviedade e/ou insuficiéncia
descritiva pode impedir, por completo, a
aplicacdo da doutrina dos equivalentes ao
elemento da reivindicagao reformulado.

Especificamente no caso dos
Estados Unidos, uma decisdo recente do
Circuito Federal em Festo Corp. V.
Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.
Ltd. et al (Fed. Cir. Nov. 29, 2000)
limitou severamente a aplicacdo da
Doutrina dos Equivalentes.

Segundo a Corte, quando um
depositante restringe seu escopo de
protecdo em virtude do exame técnico, ele
deve ser capaz de mostrar que tal
reformulacdo ocorreu por razdes nio
relacionadas a patenteabilidade. Do
contrario, a doutrina dos equivalentes nao
podera ser utilizada para dito elemento
reformulado
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