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RESUMO

OLIVEIRA, Ana Claudia Dias de. O Mapa Mental como uma nova ferramenta em pericias
judiciais de patentes. 2022. 180 f. Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovagéo) —
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2022.

A pericia judicial € uma das modalidades de prova pericial, necessaria quando a deciséo judicial
depende de conhecimento técnico especifico. Quando sdo questionados, em ambito judicial, o
indeferimento, a concessdo ou a infringéncia dos direitos de patentes, pode ocorrer a
necessidade do exame pericial. Existem diversos métodos de exame pericial de patentes, cada
qual com suas limitagdes de forma e contetdo, mas todos sofrem as consequéncias da assimetria
de informacdes. Nesta tese, propde-se incluir o Mapa Mental como etapa inicial nos métodos
de exame pericial de patentes atualmente utilizados. Esta nova ferramenta complementar pode
aumentar a clareza das informacdes prestadas ao juizo. Para tanto, foi utilizado o método
dedutivo com apoio em pesquisa bibliografica e documental. Observou-se a existéncia de
margem de subjetividade nos métodos de exame pericial Problema-Solucdo, Teste de Graham,
Teste de Oliver (ou Teste de Windsurfing), Teste de Bochnovic, Teste de Markd, Teste de
Pozzoli, Teste Teaching, Suggestion or Motivation — TSM e Teste de Motivacéo Criativa -
TMC. A Teoria Gestalt, Fenomenologia da Percep¢éo e Neurociéncia foram utilizadas como
fundamento para a proposta desta tese, que foi aplicada e ilustrada em casos reais. A inclusao
do Mapa Mental nas pericias judiciais de patentes possibilita a identificacdo e o detalhamento
das informacbes técnicas apresentadas no documento de patente judicializado e nas
anterioridades levantadas. Adicionalmente, permite a compreensdo do racional técnico
utilizado em ambito administrativo e judicial, promove uma maior reducdo da assimetria de
informacao e reduz a margem de subjetividade do exame pericial de patentes de invencao.

Palavras-chave: Patente. Judicializacdo. Pericia. Mapa Mental. Perito.



ABSTRACT

OLIVEIRA, Ana Claudia Dias de. The Mind Map as a new tool in patent litigation. 2022.
180 f. Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovacdo) — Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2020.

Judicial expertise is one of the modalities of expert evidence, needed when the judicial decision
requires specific technical knowledge. When the rejection, the granting or the infringement of
patent rights are questioned in court, expert examination may be needed. There are several
methods of patent examination, each with its own limitations of form and content, but all of
them undergo the consequences of information asymmetry. In this thesis, we propose to include
the Mind Map as an initial step in the currently used methods of patent examination. This new
complementary tool can increase the clarity of the information provided to the court. To do so,
the deductive method was used with the support of bibliographical and documental research. A
level of subjectivity was observed in the expert examination methods Problem-Solution,
Graham Test, Oliver Test (or Windsurfing Test), Bochnovic Test, Marké Test, Pozzoli Test,
Teaching, Suggestion or Motivation Test - TSM, and Creative Motivation Test - CMT. The
Gestalt Theory, Phenomenology of Perception, and Neuroscience were used as a foundation for
the proposal of this thesis, which was applied and illustrated in real cases. The inclusion of the
Mind Map in judicial patent examinations enables the identification and particularization of the
technical information displayed in the judicialized patent document and in the prior art
surveyed. Additionally, it allows the understanding of the technical rationale used in the
administrative and judicial spheres, promotes a greater reduction of information asymmetry,
and reduces the level of subjectivity in the expert examination of invention patents.

Keywords: Patent. Judicialization. Expertise. Mind Map. Expert.
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INTRODUCAO

A patente é um direito temporario de exclusividade de exploracdo de uma invencao,
conferido ao titular pelo Estado, como contrapartida da divulgac¢do do conhecimento, por meio
de uma descricdo precisa do objeto reivindicado, de forma que um técnico no assunto consiga
reproduzi-lo. A invencdo é uma solucdo para um problema técnico especifico.

A Lei de Propriedade Industrial brasileira (LPI), Lei n°®9.279/96, em seu artigo 8°, define
que sdo passiveis de patenteamento as invengfes que atendam aos requisitos de novidade,
atividade inventiva e aplicacdo industrial (BRASIL, 1996). Para avaliar o patenteamento no
Brasil, deve-se estar atento a alguns critérios legais, como o que ndo é considerado invenc¢éo e
0 que néo é patentedvel no pais, definicdes presentes nos artigos 10 e 18 da LPI?.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é a autarquia brasileira
responsavel pelo exame administrativo do pedido de patente até seu deferimento ou
indeferimento. Apds o indeferimento do pedido ou a concessdo da patente, ainda cabe recurso
administrativo pelo requerente ou processo de nulidade administrativa por concorrentes.
Esgotados os prazos para recurso administrativo ou processo de nulidade, tanto o requerente do
pedido de patente indeferido, como terceiros interessados na patente concedida podem entrar
com uma ac¢éo judicial visando a anulacdo do ato administrativo do INPI. Com a judicializacéo
de patentes, quando ha questdes técnicas envolvidas, surge a necessidade do exame por um
perito judicial que seja especialista no assunto, que procure elucidar questdes como validade
das anterioridades, cumprimento dos requisitos e das condi¢des de patenteabilidade e validade
da concessao da patente.

A prova pericial estd prevista no artigo 464 do Codigo de Processo Civil Brasileiro
(CPC) (BRASIL, 2015a). O exame pericial é uma das modalidades de prova pericial previstas

1 O artigo 10 da LPI define que ndo séo considerados como invencdo descobertas, teorias cientificas e métodos
matematicos; concepgdes puramente abstratas; esquemas, planos, principios ou métodos comerciais, contabeis,
financeiros, educativos, publicitarios, de sorteio e de fiscalizagdo; obras literarias, arquitetonicas, artisticas e
cientificas ou qualquer criacéo estética; programas de computador em si; apresentagdo de informacdes; regras de
jogo; técnicas e métodos operatorios ou cirdrgicos, métodos terapéuticos ou de diagnostico, aplicados no corpo
humano ou animal; e o todo ou a parte de seres vivos e materiais bioldgicos encontrados na natureza ou dela
isolados, incluindo genoma, germoplasma e processos biolégicos naturais. O artigo 18 da LPI define que ndo séo
patenteaveis o que for contrério & moral, aos bons costumes e a seguranca, & ordem e a sadde publicas; as
substancias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modifica¢do de suas
propriedades fisico-quimicas e 0s respectivos processos de obten¢do ou modificagdo, quando resultantes de
transformacdo do nucleo atdbmico; e o todo ou parte dos seres vivos, exceto 0s microrganismos transgénicos que
atendam aos trés requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicagdo industrial - previstos
no artigo 8° e que ndo sejam mera descoberta. (BRASIL, 1996).
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no referido artigo e é necessario quando a prova do fato depender de conhecimento especial
técnico que ndo possa ser suprido por outras modalidades de prova. Os peritos sdo nomeados
entre os profissionais legalmente habilitados e os 6rgéos técnicos ou cientificos devidamente
inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz esta vinculado.

A partir da nomeacdo para a pericia técnica da patente judicializada, o perito precisa
apresentar um laudo que deve conter, entre outros, 0 método utilizado, esclarecendo-o e
demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da area do conhecimento da
qual se originou. O método utilizado é aspecto de extrema importancia, devendo ser
considerado pelo juiz ao indicar os motivos pelos quais acolheu ou rejeitou as conclusdes do
laudo pericial ao proferir sua decisdo, de acordo com os artigos 371 e 479 do CPC2.

Os peritos nomeados pelos juizes na area de propriedade industrial no Brasil seqguem
basicamente o método Problema-Solucdo (EPO, 2019) e, mais recentemente, o Teste de
Motivacdo Criativa (TMC) (BRASIL, 2015b). O metodo Problema-Solucéao, cujo foco é o
requisito de atividade inventiva, identifica a anterioridade mais proxima, compara os resultados
ou efeitos técnicos, define o problema técnico e examina se uma pessoa habil no assunto teria
ou ndo sugerido o recurso técnico reivindicado como um meio de obter os resultados
apresentados. O TMC, que também tem o foco na atividade inventiva, determina o problema e
a solucdo, define o estado da técnica conhecido pelo técnico no assunto, determina as
anterioridades, verifica as semelhancas e diferencas e examina a motivacdo criativa,
averiguando, ainda, indicios de atividade inventiva. Além destes métodos, 0s outros existentes
incluem Teste de Graham (GRAHAM X JOHN DEERE CO., 383 U.S. 1, 1966), Teste de
Oliver (ou Teste de Windsurfing) (WINDSURFING INTERNATIONAL INC. X TABUR
MARINE (GREAT BRITAIN) Ltd., Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases, 102(4),
59-82, 1985), Teste de Bochnovic (BOCHNOVIC, 1982), Teste de Markd (MARKO, 2007),
Teste de Pozzoli (ROBERTS & FOOT, 2007) e Teste Teaching, Suggestion or Motivation —
TSM (SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, 2006).

Como os métodos periciais conhecidos focam no requisito de atividade inventiva e na
comparacdo da invencdo com as anterioridades apresentadas, ndo € possivel aferir deles uma
preocupacao mais contundente em relagdo a subjetividade. Em sua maioria, apesar de auxiliar

na elaboracdo do esquema problema-solucdo e na descricdo e diferenciacdo das caracteristicas

2 Art. 371. O juiz apreciara a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e
indicar& na decisdo as razdes da formac&o de seu convencimento.

Art. 479. O juiz apreciard a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentenca 0s
motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusdes do laudo, levando em conta o
método utilizado pelo perito.
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da invencdo, ainda restam complexidades que aumentam a assimetria de informacao presente
no ambito judicial.

Dentro deste contexto, o objetivo desta tese € propor a inclusdo dos Mapas Mentais
como ferramentas complementares aos métodos de exame pericial de patentes conhecidos e
utilizados para que o laudo pericial traga mais transparéncia, reduza a assimetria de informacao
e, compreenda e, se possivel, reduza a inevitavel margem de subjetividade da pericia. O Mapa
Mental é uma ferramenta analitica utilizada para compreender qualquer tipo de problema ou
questdo, por meio da légica de associa¢des construidas dentro de um cenario maior. Dentro
deste contexto, o objetivo desta tese é propor a inclusdo dos Mapas Mentais como ferramentas
complementares aos métodos de exame pericial de patentes conhecidos e utilizados para que o
laudo pericial traga mais transparéncia, reduza a assimetria de informacdo e, se possivel,
compreenda e reduza a inevitavel margem de subjetividade da pericia.

O desenvolvimento do trabalho esté dividido em oito capitulos.

No primeiro capitulo, é realizada uma apresentacdo do conceito de patente, dos
requisitos e condicdes de patenteabilidade no Brasil e de como ocorre a judicializacdo de
patentes de invencédo®. No segundo capitulo, séo apresentados o conceito e o objetivo da prova
pericial e do exame pericial de patentes e as perspectivas classica e da analise econémica do
Direito. No terceiro capitulo sdo apresentados os métodos de exame pericial de patentes
utilizados e uma anélise comparativa dos pontos positivos e negativos identificados. No quarto
capitulo, sdo apresentados os problemas que justificam este trabalho: a subjetividade no exame
pericial de patentes e a assimetria de informacdo no ambito judicial. No quinto capitulo sdo
apresentados os fundamentos da inclusdo dos Mapas Mentais nos métodos de exame pericial
existentes, que incluem a Teoria Gestalt, a Fenomenologia da Percepcao e a Neurociéncia. No
sexto capitulo, é apresentada a proposta de inclusdo dos Mapas Mentais nos métodos utilizados
no exame pericial de patentes. No sétimo capitulo, sdo utilizados estudos de casos para

aplicacdo e ilustracdo da proposta apresentada. Ao final, séo trazidas as conclusdes desta tese.

3 Além da patente de invencdo, existe também outra modalidade de patente, a patente de modelo de utilidade
(MU). Como o modelo de utilidade ndo faz parte do objeto de estudo desta tese, 0 mesmo ndo ser& aprofundado.
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OBJETIVOS

Geral

Incluir o Mapa Mental como ferramenta complementar nos métodos de exame pericial
de patentes utilizados para que o laudo pericial traga mais transparéncia, reduza a assimetria de

informacdo e, consequentemente, a margem de subjetividade da pericia.

Especificos

a) Analisar os métodos de exame pericial existentes para identificar a margem de
subjetividade de cada um;

b) Buscar ferramentas que propiciem uma melhor compreenséo dos fatos e documentos
sob exame pericial;

¢) Apresentar um conjunto de fundamentos para embasar o uso da ferramenta mapas
mentais em pericias judiciais;

d) Apresentar estudos de casos para aplicacéo e ilustracdo da proposta em casos reais.
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JUSTIFICATIVA

A pericia judicial habita a fronteira entre os aspectos juridicos e técnicos do sistema de
patentes. Ainda que submetido as regras do Direito Processual Civil Brasileiro, o exame pericial
possui carater técnico-cientifico por abranger especificidades presentes em areas tecnologicas
em pleno desenvolvimento e cada vez mais inovadoras. Um método de exame que confira maior
isencdo e objetividade interessa ndo apenas as partes do processo e aos peritos, mas a toda a
coletividade que pode sofrer as consequéncias de uma decisédo judicial. Afinal, se de um lado
existe o interesse privado do direito a exclusividade, de outro se encontra o interesse publico
do desenvolvimento tecnoldgico e econdmico da nacdo. Além disso, o método proposto
interessa a justica, uma vez que traz transparéncia das informacgfes e mais seguranca para a
decisdo do magistrado.

Existem diversos métodos de exame pericial de patentes, todos com certas limitacGes
de forma e conteldo, que acabam restringindo a transparéncia das informacdes trazidas ao
judiciario, por ndo mapear todas as possibilidades existentes e descritas nos documentos. Esse
mapeamento de possibilidades pode auxiliar o juiz e as partes a visualmente percorrerem o
racional que o expert adotou durante a elaboracao do laudo.

Através da experiéncia profissional prévia como analista de patentes e, posteriormente,
como perita judicial de patentes de biotecnologia, ficou evidente a necessidade de estudos mais
aprofundados sobre métodos de exame periciais de patentes e sobre formas de apresentacéo e
assimilagédo de informacdes.

Uma ferramenta que permita compreender e, se possivel, reduzir a margem de
subjetividade percebida nos métodos de exame pericial de patentes atualmente utilizados
podera contribuir para a reducdo da assimetria de informacdes fornecidas pelas partes, trazendo
mais transparéncia e facilitando a decisdo do magistrado em processos com matéria técnica

complexa que necessitem do auxilio de um perito.
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1 PATENTES

A protecdo da propriedade industrial por meio de patentes, no Brasil, possui fundamento
na Constituicdo Federal (BRASIL, 1988) que, no inciso XXI1X do artigo 5°, estabelece que a lei
assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua utilizacdo, bem
como protec¢do as criagdes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas € a
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e
econémico do pais.

De acordo com Hettinger (1989), os direitos de propriedade intelectual (DPI) seriam
capazes de impulsionar o desenvolvimento da economia, por meio da concessdo de um direito
exclusivo. North (1994) afirma que 0s agentes econdmicos reagem aos incentivos do ambiente
ao redor e que esses incentivos poderiam ser fornecidos pelo ordenamento juridico. Cooter &
Ulen (2003) sugerem que a concessdo de DPI seja fornecida aos agentes que promovem as
inovacgOes, como uma forma de prémio aos inovadores.

Constituem o arcabouco de legislacdes de Propriedade Industrial no Brasil as Cartas de
Lei, Alvaras, Decreto e Cartas Régias de 1809 (BRASIL, 1809), até a atual Lei n° 9.279/96,
havendo entre estes os Codigos de Propriedade Industrial de 1945, de 1967, de 1969 e o de
1971. Adicionalmente a esse sistema ainda ha a adesdo do pais a acordos, tratados e outros atos
internacionais, dentre os quais se destaca o Trade Related Aspects of Intellectual Property
Rights (TRIPS), assinado em 1994, junto a Organizagdo Mundial do Comércio (OMC) e
promulgado por meio do Decreto n°® 1355/94 (BRASIL, 1994). Ademais, no Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (INPI) existem, internamente, resolucGes, diretrizes de exame,
manuais e instrugdes normativas que regulamentam a concessao de patentes no Brasil.

O acordo TRIPS, no artigo 7°, estabelece que a protecdo e a aplicagédo de normas de
protecdo dos DPI devem contribuir para a promoc¢do da inovagdo tecnoldgica e para a
transferéncia e difusdo de tecnologia, em beneficio matuo de produtores e usuarios de
conhecimento tecnoldgico e de uma forma conducente ao bem-estar social e econdmico e aum
equilibrio entre direitos e obrigacdes. O TRIPS estabeleceu padrées minimos de protecdo para
0s requisitos da patenteabilidade no artigo 27, em que define que qualquer invencéo, de produto
ou de processo, em todos os setores tecnoldgicos, sera patentedvel, desde que seja nova, envolva

um passo inventivo e seja passivel de aplicacdo industrial.
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Existem quatro principais teorias que buscam meios para justificar o sistema de patentes,
a Teoria Econdmica e do Incentivo, a Teoria do Labor Lockeana, a Teoria do Contrato Social
e a Teoria das Personalidades ou Hegeliana.

A Teoria Econdmica e do Incentivo traz a nogéo de que a pesquisa e o desenvolvimento
sdo invariavelmente mais custosos do que a mera imitagdo e as empresas precisam de incentivos
econdmicos para inovar (TABARROK, 2002; LANDES & POSNER, 2003; FERNANDEZ,
2011; WILLIAMS & BANDYOPADHYAY, 2015). Resumidamente, sem a protecdo por
patentes, 0s concorrentes seriam capazes de imitar as invencgdes, reduzindo 0s custos e
impedindo os préprios inventores de lucrar com as suas inovacdes e de investir para criar novos
inventos.

A Teoria do Labor Lockeana prevé uma justificativa para o interesse da propriedade
privada, que surge a partir do principio basico de que todo homem tem o direito ao fruto do seu
trabalho, trazendo uma recompensa apropriada e criando valor para quem traz beneficios a
sociedade (CHISUM et al., 2001; WILLIAMS & BANDYOPADHYAY, 2015).

A Teoria do Contrato Social surge a partir de uma sociedade organizada, com regras e
convencgBes e seguindo dois principios, o de consentimento e o de promessa, consentindo
limites ao poder do Estado e prometendo ligar um cidaddo ao outro e o Estado aos seus
cidadaos. Ou seja, o inventor da o consentimento para compartilhar seu conhecimento e sua
especialidade técnica, por meio da suficiéncia descritiva da invencdo, com a promessa de obter
o direito do monopdlio temporario (HUGHES, 1988; WILLIAMS & BANDYOPADHYAY,
2015).

A Teoria das Personalidades Hegeliana prevé uma compensacdo maior aos inventores
que desenvolvam processos criativos contendo mais caracteristicas de suas personalidades,
principalmente em inovagdes incrementais (BESSEN & MASKIN, 2009). Ao que parece, a
Teoria das Personalidades Hegeliana trazia um retorno maior para os inventores que trouxessem
caracteristicas proprias de seu labor e de suas personalidades, mas visualizar a personalidade
de um inventor em sua invencdo nem sempre serd uma tarefa facil. Para autores como Williams
& Bandyopadhyay (2015), a Teoria das Personalidades Hegeliana é muito subjetiva e pode
atrapalhar na andlise do padrdo da obviedade de invencdes.

A patente per se é um direito, conferido pelo Estado, que fornece ao titular da mesma a
exclusividade de exploracdo do objeto reivindicado, que pode ser um produto, um processo, ou
ainda um novo uso (BARBOSA, 2003). Como contrapartida, o inventor deve descrever a sua

invencdo de forma que um técnico no assunto consiga reproduzi-la. Essa é a contrapartida que
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o Estado e o titular devem fornecer a sociedade, 0 acesso ao conhecimento existente naquele
pedido de patente (quid pro quo).

No Brasil, ha dois tipos de patentes, a patente de invencao (PI) e a patente de modelo de
utilidade (MU)%. De acordo com o artigo 40 da LPI, a patente de invencdo concedida tera
vigéncia de 20 anos, enquanto a patente de modelo de utilidade terd 15 anos de vigéncia, ambos
0s prazos contabilizados a partir da data de depdsito. A patente de invencdo protege novas
tecnologias, seja um produto ou um processo.

Segundo Gama Cerqueira (2010):

A invencdo, pela sua origem, caracteriza-se como uma criacéo intelectual,
como o resultado da atividade inventiva do espirito humano; pelo modo de
sua realizacao, classifica-se como uma criacdo de ordem técnica; e, pelos seus
fins, constitui um meio de satisfazer as exigéncias e necessidades praticas do
homem.

Nesse sentido, um pedido de patente de invencdo deve ser uma criacdo intelectual e deve
trazer uma solugdo para um problema técnico.

A estrutura do pedido de patente deve conter o resumo, o relatorio descritivo, as
reivindicages e os desenhos, se houver (BRASIL, 1996).

De acordo com a Instrucdo Normativa da Diretoria de Patentes do INPI (DIRPA/INPI)
IN n° 30/2013, o relatorio descritivo deve ser iniciado pelo titulo, constituir um sé conceito
inventivo, apresentar o setor técnico a que se refere a invencao, descrever o estado da técnica
que possa ser considerado Util e destacar os problemas técnicos existentes, definir os objetivos
da invencdo e descrever a solucdo proposta para o problema existente e as vantagens da
invencdo em relacdo ao estado da técnica, ressaltar a novidade e evidenciar o efeito técnico
alcancado, relacionar as figuras apresentadas, descrever a invencéo de forma que um técnico
no assunto possa realiza-la e ressaltar a melhor forma de execucéo (the best mode), conhecida
pelo depositante, na data do depdsito (INPI, 2013a). O relatdrio descritivo é a ferramenta que o
requerente possui para embasar tecnicamente o que sera pleiteado nas reivindicacoes, além de
ser a ferramenta que ird gerar a suficiéncia descritiva do documento. E, ainda, o relatorio
descritivo ira preencher a finalidade de disseminacdo, a sociedade, do conhecimento
tecnoldgico existente naquela invencao.

As reivindicacdes limitam o escopo de prote¢do da patente concedida, de acordo com o

artigo 41 da LPI, devendo estar bem fundamentadas no relatorio descritivo e devem definir, de

4 A patente de modelo de utilidade confere uma nova forma em objetos de uso pratico, que apresentem melhorias
No Seu uso ou na sua fabricacao.
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modo claro e preciso, o0 objeto pleiteado (BRASIL, 1996). Conforme mencionado por Barbosa
(2004), nem tudo que estad presente no relatorio descritivo de uma patente sera reivindicado,
mas tudo o que for reivindicado devera necessariamente estar fundamentado no relatorio
descritivo da patente.

O artigo 42 da LPI define que a patente concedida confere ao seu titular o direito de
impedir terceiro, sem 0 seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou
importar com estes propositos produto objeto da patente ou processo ou produto obtido
diretamente por processo patenteado (BRASIL, 1996). A patente concedida para um processo
ird proteger apenas o meio para a producao, mas ndo o resultado em si, que podera ser produzido
por outro processo produtivo. Ja a patente concedida para um produto ira proteger o produto
em si e garantird a exclusividade sobre ele, seja qual for o processo produtivo.

De acordo com a LPI, a extensdo da protecao conferida pela patente serd determinada
pelo teor do quadro reivindicatdrio, com base no relatdrio descritivo e nos desenhos, se houver.
O pedido sera mantido em sigilo por 18 meses contados da data de depoésito ou da prioridade
mais antiga. Entretanto, caso o0 depositante queira, o pedido podera ser publicado
antecipadamente (BRASIL, 1996). O requerente do pedido de patente (ou qualquer interessado)
deve solicitar o exame do pedido no prazo de 36 meses contados da data de deposito, sob pena
de arquivamento (artigo 33 da LPI). O exame néo sera iniciado antes de 60 dias da publica¢ao
do pedido (8 Unico do artigo 31 da LPI). Apos a publicacdo do pedido e até o final do exame
administrativo, interessados poderdo apresentar documentos e informagbes na forma de
subsidios ao exame (artigo 31 da LPI) (BRASIL, 1996).

O artigo 32 da LPI define que o depositante podera efetuar alteracdes no pedido de
patente até o requerimento do exame, desde que estas se limitem a matéria inicialmente revelada
no pedido ou que sejam respostas as exigéncias formuladas durante o exame pelo INPI. A
Resolucdo PR INPI n®93/2013 institui as diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no artigo
32 (INPI, 2013b)°. Mesmo que haja a adicdo de esclarecimentos ou definicdes ao escopo do
pedido de patente, o artigo 32 define que ndo deve ser adicionada matéria nova ao contetdo do
pedido de patente conforme o documento originalmente depositado. Entretanto, quando termina
a fase administrativa e inicia a fase judicial, se houver, essa questdo vem a tona, uma vez que a

fase judicial permite a apresentacdo de provas pelas partes do processo e, neste ponto podem

5 Para saber mais sobre 0 processo de producéo da Resolugdo PR INPI n® 93/2013, pesquisar esclarecimentos da
Resolucédo, em que € citada a Acdo Civil Publica n® 2003.51.01.513584-5, impetrada pelo Ministério Publico
Federal, acionado por um grupo de examinadores do INPI. Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-
br/backup/legislacao-arquivo/docs/resolucao_093-2013__ artigo _32_1.pdf



https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-arquivo/docs/resolucao_093-2013__artigo_32_1.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-arquivo/docs/resolucao_093-2013__artigo_32_1.pdf
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surgir evidéncias ndo apresentadas na fase administrativa que devem ser analisadas pelo perito
judicial, com ou sem limitacdo de escopo que sera definido pelo magistrado (BRASIL, 1996).

Apds o requerimento de exame, o INPI podera solicitar objecdes, buscas de
anterioridades, relatorios de exames de pedidos correspondentes em outros paises, € outros
documentos necessarios a regularizacdo do processo e exame do pedido, que deverdo ser
apresentados no prazo de 60 dias (artigo 34 da LPI) (BRASIL, 1996). Todos os documentos
apresentados pelo requerente do pedido de patente, pelo INPI e por terceiros interessados
podem trazer evidéncias relevantes para a analise do processo administrativo.

No exame administrativo, o examinador do INPI deve elaborar um relatério de busca e
um parecer de exame técnico contendo a avaliacdo prévia da patenteabilidade do pedido de
patente, e, se necessarias, a solicitacdo de adaptacdo do pedido de patente a natureza
reivindicada, a reformulacdo do pedido de patente e exigéncias técnicas. O requerente devera
se manifestar no prazo de 90 dias. Se ndo responder as exigéncias, o pedido é definitivamente
arquivado. Havendo ou ndo manifestacdo sobre a patenteabilidade ou enquadramento, o exame
é feito e concluido, sendo emitida e publicada a decisdo de deferimento ou de indeferimento
(artigos 36 e 37 da LPI) (BRASIL, 1996).

1.1 REQUISITOS E CONDICOES DE PATENTEABILIDADE NO BRASIL

De acordo com o artigo 8° da LPI, sdo passiveis de patenteamento as invencdes que
atendam aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicacdo industrial (BRASIL,
1996)°.

Além destes requisitos, a LPI estabelece condicdes de patenteabilidade nos artigos 22,
24 e 25, a saber: unidade inventiva, suficiéncia descritiva e clareza, precisao e fundamentacao

das reivindicacOes, respectivamente.

& Além das matérias ndo patenteaveis e do que nao é considerado invencéo, a IN DIRPA n° 01/2013 (INPI,
2013c) instituiu e disciplinou a proibicdo de patenteamento das tecnologias genéticas de restricdo do uso,
proibicdo introduzida na lei n® 11.105/05 (Lei de Biosseguranca) (BRASIL, 2005). As tecnologias genéticas de
restricdo do uso incluem qualquer processo de intervengdo humana para geragao ou multiplicagdo de plantas
geneticamente modificadas para produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma de
manipulacdo genética que vise a ativagdo ou desativagdo de genes relacionados a fertilidade das plantas por
indutores quimicos externos. Os pedidos de patente contendo esse tipo de tecnologia serdo indeferidos pelo INPI.
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Tanto os requisitos como as condi¢des sdo essenciais para a concessao de uma patente.
A falta de qualquer deles justifica a negativa de patenteabilidade e, consequentemente, o
indeferimento do pedido.

O INPI é responsavel por estabelecer as normativas vigentes que possam estar
relacionadas ao exame de pedidos de patentes. Essas normativas incluem as diretrizes de exame
de pedidos de patentes, as instrugdes normativas que estabelecem procedimentos para explicitar

e cumprir dispositivos da LPI.

1.1.1 Requisito de novidade

A novidade é o primeiro requisito de patenteabilidade, previsto nos artigos 8° e 11 da
LPI:
Artigo 8° E patenteavel a invencio que atenda aos requisitos de novidade,
atividade inventiva e aplicagéo industrial.

Artigo 11. A invencdo e o modelo de utilidade séo considerados novos quando
ndo compreendidos no estado da técnica.

§ 1° O estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao
publico antes da data de depdsito do pedido de patente, por descri¢do escrita
ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado
o0 disposto nos arts. 12, 16 e 17.

§ 2° Para fins de afericdo da novidade, o conteldo completo de pedido
depositado no Brasil, e ainda ndo publicado, serd considerado estado da
técnica a partir da data de depdsito, ou da prioridade reivindicada, desde que
venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente.

§ 3° O disposto no paragrafo anterior sera aplicado ao pedido internacional de
patente depositado segundo tratado ou convencdo em vigor no Brasil, desde
gue haja processamento nacional.

Para entender este requisito é preciso compreender o conceito de estado da técnica
porque a novidade significa justamente algo que néo esta disponivel no estado da técnica. O §
1° do artigo 11 da LPI define que o estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado
acessivel ao publico antes da data de depdsito do pedido de patente, por qualquer forma de
descricdo ou uso, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos artigos 12, 16 e 17.

O artigo 12 se refere ao Periodo de Graca que nédo € considerado como estado da técnica,
que abrange o periodo de 12 meses que precederam a data de depdsito ou a da prioridade do
pedido de patente, se promovida pelo préprio inventor, pelo INPI, por meio de publicacdo
oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em

informacdes deste obtidas ou em decorréncia de atos por ele realizados, ou, ainda, por terceiros,
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com base em informacGes obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorréncia de
atos por este realizados.

O artigo 16 se refere a Prioridade Unionista, quando o detentor de um pedido de patente
depositado em pais que mantenha acordo com o Brasil, ou em organizacao internacional, que
produza efeito de depoésito nacional, tera direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no
acordo, ndo sendo o depdsito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

Finalmente, o artigo 17 se refere a Prioridade Interna que assegura o direito de
prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo
requerente ou sucessores de um pedido de patente de invengdo ou de modelo de utilidade
depositado originalmente no Brasil, sem reivindicagéo de prioridade e ndo publicado, dentro do
prazo de um ano.

O conceito de novidade utilizado no Brasil € o conceito de novidade absoluta, segundo
o qual a insercédo da tecnologia no estado da técnica, independente do pais no qual isso ocorreu,
constituird um impedimento ao preenchimento deste requisito (CUNHA NETO, 2016). Ou seja,
a novidade absoluta ocorrerd quando a matéria objeto da patente ndo tiver sido publicada no
Brasil e no exterior.

Uma excecdo ao requisito da novidade foram as chamadas patentes pipeline’®, ou de
importacéo, fruto de norma transitdria que permitiu a revalidacéo, em territorio nacional, em
determinadas condi¢es, de 1.123 patentes concedidas ou depositadas em outro pais, como se

Ié na seguinte decisdo do Superior Tribunal de Justica:

(...) 2. Para a concessdo da patente pipeline, o principio da novidade é
mitigado, bem como ndo sdo examinados 0S requisitos usuais de
patenteabilidade. Destarte, & um sistema de excecéo, ndo previsto em tratados
internacionais, que deve ser interpretado restritivamente, seja por contrapor ao
sistema comum de patentes, seja por restringir a concorréncia e a livre
iniciativa.(...) (REsp 1145637/RJ, Rel. Ministro Vasco Della Giustina
(Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em
15/12/2009, DJe 08/02/2010)

" As patentes pipeline estdo citadas nos artigos 230 e 231 da LPI. A patente pipeline constituiu um mecanismo de
concessdo de patentes excepcional, que objetivou a protecdo de invengdes que ja haviam caido em dominio
publico & época de publicacdo da LPI. O instituto pipeline possibilitou o depdsito pelo periodo de 1 (um) ano,
entre maio de 1996 e maio de 1997, de patentes em areas tecnoldgicas para as quais o Brasil ndo concedia
patentes (medicamentos, alimentos e processos quimicos farmacéuticos).

8 Para conhecer mais sobre patentes Pipeline, buscar Dissertacdo de Mestrado da Academia do INPI de José
Cristovam Kubrusly (2010), disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/academia/arquivo/arquivos-
biblioteca/KUBRUSL Y JoseCristovamSauaia2010.pdf



https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/academia/arquivo/arquivos-biblioteca/KUBRUSLYJoseCristovamSauaia2010.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/academia/arquivo/arquivos-biblioteca/KUBRUSLYJoseCristovamSauaia2010.pdf
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O requisito de novidade deve ser avaliado seguindo trés etapas: identificacdo dos
elementos presentes nas reivindicac6es, determinacdo se o contetdo apresentado esta contido
no estado da técnica e se todos os elementos do quadro reivindicatorio estdo presentes em um
Unico documento. Existem exce¢des sobre essa questdo do documento Unico. Por exemplo, no
caso de um documento descrever um processo na integra e outro documento descrever uma
composicdo. Neste caso, serdo dois documentos a serem examinados e utilizados para aferir a
novidade do pedido de patente.

Deve-se avaliar a novidade para cada reivindicacdo do pedido de patente. O quadro
reivindicatdrio compreende duas categorias de reivindicagdes, independentes e dependentes. A
reivindicacdo independente visa a protecdo de caracteristicas técnicas essenciais e especificas
da invencdo em seu conceito integral e deve corresponder a um determinado conjunto de
caracteristicas essenciais a realizacdo da invencdo, ligadas a um mesmo conceito inventivo. As
reivindicacOes dependentes séo aquelas ligadas a uma mesma unidade de invengdo e incluem
todas as caracteristicas das reivindicagdes anteriores, devendo conter uma indicacdo de
dependéncia a essa reivindicagdo principal, por meio do termo “de acordo com a reivindicagdo
n°® X”. As reivindicagdes dependentes definem os detalhamentos das caracteristicas essenciais
da invencdo. Diante dessas duas categorias de reivindicacGes, 0 exame da novidade deve ser
feito para cada reivindicacdo, mas deve ser focado nas reivindicagdes independentes. A
reivindicacdo independente sera considerada desprovida de novidade quando todos os
elementos, tanto aqueles presentes no predmbulo (antes da expressdo “caracterizado por’) COmo
0s presentes na porcdo caracterizante, estiverem presentes em um Unico documento de
anterioridade. Uma vez que o examinador observe que a reivindicacdo independente néo
apresenta novidade, ndo serd necessario seguir o exame das reivindicagdes dependentes desta.
Ou seja, quando uma reivindicagdo independente for nova diante do estado da técnica, as
reivindicacOes dependentes também preencherdo o requisito de novidade. Entretanto, € possivel
que uma reivindicacdo independente ndo seja nova, mas as dependentes sejam. Neste caso,
haverd uma recomendacdo de exclusdo e transformacdo ou adaptacdo da reivindicacdo
dependente em independente na fase administrativa do INPI.

As Diretrizes de exame de pedidos de patentes relacionadas a patenteabilidade define a
ordem pela qual os requisitos de patenteabilidade devem ser averiguados: (i) aplicacao
industrial, (ii) novidade e (iii) atividade inventiva (INPI, 2016). Segundo essas diretrizes, caso
0 pedido de patente ndo apresente um dos requisitos, ndo se faz necessario o exame dos demais.

Antes de averiguar 0s requisitos, 0 examinador deve identificar se a matéria reivindicada é



29

considerada invencdo e se € patenteavel, ndo infringindo os artigos 10 e 18 da LPI,
respectivamente, conforme apontado anteriormente.

Segundo essas Diretrizes, as etapas para averiguacao do requisito de novidade incluem:
(i) identificar os elementos contidos na reivindicacao; (ii) determinar se um documento em
analise faz parte do estado da técnica; (iii) determinar e apontar se todos os elementos da
reivindicacdo foram explicitamente ou inerentemente combinados no documento, para um
técnico no assunto, de modo a antecipar a reivindicacdo (INPI, 2016). E importante ressaltar
que a matéria pleiteada ndo serd considerada nova quando todas as caracteristicas de uma
reivindicacao, inclusive as caracteristicas presentes no predmbulo, estiverem reveladas em uma
Unica anterioridade e ndo por meio da combinacdo de mais de um documento anterior ao estado
da arte. Ou seja, para indeferir um pedido de patente com base na auséncia de novidade, um
Unico documento devera descrever cada elemento da reivindicacdo analisada, seja
explicitamente ou de forma inerente. Caso haja a necessidade de combinagdo de dois ou mais
documentos do estado da técnica, ndo sera discutida a novidade da matéria, mas a atividade
inventiva desta. SO poderdo ser utilizados documentos diferentes para discutir a novidade de
matérias de reivindicacgdes diferentes.

Ainda segundo as Diretrizes vigentes, ha especificidades relacionadas ao quadro
reivindicatorio. Reivindicacdes de produto caracterizado pelo uso, em que o produto ja é
conhecido do estado da técnica, ndo sdo aceitas por falta de novidade. Uma reivindicacdo para
0 uso nao médico de um composto conhecido apresentara novidade, se este novo uso nao tiver
sido previamente colocado a disposi¢ao do publico. No caso de reivindicagdes do tipo “formula
suica”, ou seja, reivindicagdes do tipo “Uso de um composto de formula X, caracterizado por
ser para preparar um medicamento para tratar a doenga Y”, a novidade serd avaliada em funcéo
da doenca a ser tratada. No caso de patentes de selecdo, ou seja, patentes nas quais foram
selecionados elementos individuais, subconjuntos ou faixas dentro de uma descri¢do genérica
do estado da técnica, o componente selecionado ndo pode ter sido especificamente revelado
para atender ao critério de novidade. A matéria selecionada nao deve estar contida no relatorio
descritivo da anterioridade, ou nos desenhos, exemplos, listagem de sequéncias ou
reivindicacOes, sem que haja deducdo do técnico no assunto. Se a descri¢do anterior for

genérica, a anterioridade ndo ira retirar a novidade da matéria especifica revelada.
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1.1.2 Requisito de atividade inventiva

O conceito de atividade inventiva surgiu do critério de ndo-obviedade. O critério de
obviedade comecou a aparecer a partir do Ato Veneziano de 1474°, quando, no predmbulo, o
dispositivo foi caracterizado com o termo “dispositivo engenhoso”, uma analogia ao conceito
de inventividade. No Estatuto dos Monopélios da Inglaterra de 1623, ndo é especificado que
a concessao de patentes deve ser dada para inventos engenhosos, mas para aqueles que nédo
sejam contrarios a lei, nem perniciosos ao Estado, nem pelo aumento de precos, nem por
prejudicar acordos.

No caso Hotchkiss x Greenwood!?, foi introduzido o termo PHOSITA (do inglés Person
Having Ordinary Skill in the Art) para avaliacdo da patenteabilidade de uma invencdo. O caso
em questdo envolvia a troca de porcelana por metal em maganetas. A Suprema Corte Norte-
Americana entendeu que a invengédo deveria vir de um inventor e ndo somente de um mecénico
habil na sua atividade. A partir de entdo, as invencdes passaram a exigir uma adicdo de valor
ao invés de serem fruto somente do labor humano (WILLIAMS & BANDYOPADHYAY,
2015).

Os casos Graham x John Deere'?, Calmar x Cook Chemical'3 e United States x Adams**
representam a primeira interpretacdo da Suprema Corte Norte-Americana sobre o requisito de
ndo-obviedade. A questdo principal nos trés casos foi estabelecer o nivel de engenhosidade
necessario para satisfazer o requisito de ndo-obviedade.

No caso Graham x John Deere, a invencao era relacionada a modificacdo feita em um
arado, no qual a montagem da haste foi melhorada para absorver o choque causado pelo contato
com rochas no solo. A Suprema Corte utilizou um método semelhante ao utilizado no caso
Hotchkiss, citado anteriormente, definindo critérios para avaliar a obviedade: determinacéao do
trabalho realizado anteriormente, determinacdo da diferenca entre o trabalho realizado
anteriormente e o trabalho realizado para alcangar a invencéo proposta e determinacao do nivel
de habilidade no campo relevante. A Corte ainda formulou outros fatores como nivel

educacional do inventor, tipos de problemas encontrados no estado da arte, solugbes do estado

® Para mais informac@es: https://ip-iurisdictio.org/a-evolucao-da-patente-e-do-desenvolvimento-humano/
10 para mais informaces: https://ip-iurisdictio.org/a-evolucao-da-patente-e-do-desenvolvimento-humano/
1 Hotchkiss x Greenwood 12F. Cas. 551 (C.C.D. Oh. 1848) (N° 6718).

12 Graham x John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966).

13 Calmar x Cook Chemical, 380 U.S. 949 (1965).

14 United States x Adams, 383 U.S. 39, 51-52 (1966).
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da arte para o problema da invencéo, rapidez com que as inovagdes foram feitas, sofisticacao
da tecnologia e nivel educacional das pessoas da area especifica da invencdo (WILLIAMS &
BANDYOPADHYAY, 2015). A decisdo no caso, que supostamente definiu o padrdo de nao-
obviedade para exigir o mesmo grau de engenhosidade que o antigo teste judicial de
patenteabilidade, ndo forneceu a uniformidade e a definicdo desejadas pelo Congresso,
definindo a ndo-obviedade simplesmente como “Sob o § 103, o escopo e o contetdo do estado
da técnica devem ser determinados; as diferencas entre o estado da técnica e as reivindicagcoes
em questdo devem ser averiguadas; e o nivel de habilidade ordinaria na arte pertinente deve ser
resolvido. Neste contexto, ¢ determinada a evidéncia ou ndo evidéncia da matéria em questao”.

No caso Cuno Eng’g Corp. x Automatic Devices Corp.?®, a Suprema Corte concluiu que,
para ser patentedvel, uma invencdo deveria revelar um “flash de génio”. Apds algumas
resisténcias a expressdo, o termo “obviedade” surgiu no U.S. Patent Act de 1952, quando, na
Secdo 103 (a), define que uma patente pode ndo ser obtida quando a matéria objeto da invengéo
for considerada obvia na época da invengdo para uma pessoa com habilidade na area a qual a
invencao pertence (WILLIAMS & BANDYOPADHYAY, 2015).

Outro teste que avalia a obviedade ficou conhecido como TSM, do inglés Teaching-
Sugestion-Motivation. O TSM surgiu no caso Winner Int’l Royalty Corpo x Wang'®, para
invengbes que poderiam envolver varios elementos ja conhecidos, definindo que, para
considerar uma patente 6bvia, deveria haver ensinamento, sugestdo e motivacéo disponiveis no
estado da técnica. Esse teste foi usado para afastar a analise em retrospectiva (do inglés
hindsight bias*’) (MANDEL, 2006, 2008; WILLIAMS & BANDYOPADHYAY, 2015).

O teste “Obvio para testar (ou tentar)”, do inglés obvious to try, derivou do Teste de
Graham e significa que uma invencgdo seré& ébvia para ser testada a partir da perspectiva de um
PHOSITA em relacéo ao estado da técnica. Segundo Williams & Bandyopadhyay (2015), esse
teste seria uma mera reafirmacéo do teste de obviedade padréo e poderia ser utilizado em um
viés de retrospectiva, uma vez que usa o racional do inventor para resolver um problema.

O conceito de uma invencédo que seja um “flash de génio” se modificou quando, no caso
KSR x Teleflex'®, a Corte diferenciou uma “inova¢do comum” (ordinary innovation) de uma
“inovacdo real” (real innovation), ressaltando que conceder protecdo de patentes para avancos

que ocorram ordinariamente, sem uma inovacao real, pode retardar o progresso e pode, nos

5 Cuno Eng’g Corp. x Automatic Devices Corp., 314 U.S. 84 (1941).

% Winner Int’l Royalty Corpo x Wang, 202F. 3d. 1340, 1348.

17O conceito de hindsight bias é um conceito de psicologia que se refere a tendéncia de pessoas acreditarem que
elas ja conheciam o resultado de um evento antes de ele ocorrer, apds o evento ter ocorrido.

18 KSR x Teleflex Inc., 2007, p. 1741.
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casos de patentes que combinem elementos previamente conhecidos, privar invencdes
anteriores de seu valor ou utilidade®®. A patente em discussdo, neste caso, combinava um
conjunto de pedais ajustaveis com controle do acelerador para automoveis. Os pedais ajustaveis
permitiriam que pessoas de diferentes alturas pudessem dirigir um carro confortavelmente e 0s
aceleradores eletronicos permitiriam o uso eletrdnico, ao invés de mecanico, para operar 0
acelerador. Neste caso, todos 0s elementos da invencao ja existiam no estado da técnica, mas a
questdo seria a obviedade ou ndo em combinar tais elementos. Na decisdo do caso KSR x
Teleflex, a Corte entendeu que o método TSM delimitava o conceito geral de obviedade dado
no Teste de Graham, por definir as etapas de ensinar-sugerir-motivar (WILLIAMS &
BANDYOPADHYAY, 2015). Antes da criagdo do Circuito Federal, em 1982, os casos da
Suprema Corte interpretavam a Sec¢do 103 (35 USC § 103) sem adotar o teste TSM. Em uma
opinido inédita, o Circuito Federal sustentou que o Tribunal Distrital tinha aplicado um teste
TSM “incompleto”, pois havia falhado em trazer “achados” especificos que teriam motivado
um especialista na técnica a combinar as referéncias para reivindicar a invencdo de maneira
particular, de tal forma que faltaria uma questdo genuina para a realiza¢do de um julgamento
conciso. A decisdo também criou uma certa incerteza na pratica pois, sem o teste TSM, tanto
0s examinadores quanto os tribunais deveriam retornar a questdo mais subjetiva de “se um
especialista na técnica teria achado a suposta invengao 6bvia”. Além disso, consideragdes
adicionais, como "demanda de mercado" e "previsibilidade" eram questdes novas, incertas e
ndo testadas. Assim, a Suprema Corte parece ndo ter abolido o teste TSM, mas rejeitado sua
rigida aplicagdo, principalmente neste caso em particular. Para o Tribunal, ndo houve
inconsisténcia entre a ideia subjacente ao teste TSM e a anélise de Graham, mas pode ter sido
um erro a transformacdo de um principio geral em uma regra rigida ja que pode limitar a anélise
de obviedade. Por outro lado, o Tribunal deixou o destino do teste TSM, & luz da sua deciséo
do caso KSR x Teleflex, para o Circuito Federal, em casos futuros.

O requisito de nao-obviedade ou de atividade inventiva é um padrdo internacional
estabelecido no artigo 27(1) do Acordo TRIPS, que define que as patentes estardo disponiveis
para qualquer invengdo, seja produto ou processo, em todos 0s campos da tecnologia, desde
que seja nova, envolva uma etapa inventiva e seja passivel de aplicacdo industrial. TRIPS nédo

fornece orientacdo sobre como implementar os requisitos, mas deixa livre a questdo do escopo

19 “Granting patent protection to advances that would occur in the ordinary course without real innovation
retards progress and may, in the case of patents combining previously known elements, deprive prior inventions
of their value or utility.”
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da atividade inventiva para as legislacdes nacionais de cada pais membro (REICHMAN &
DREYFUSS, 2007).

Para Mendel (2008), trés fatores podem trazer uma indeterminacao no requisito de nédo-
obviedade: a) a incapacidade de identificar a quantidade de inovacdo necessaria para satisfazer
ao padrdo existente; b) a incapacidade de definir o nivel basico de habilidade comum e de medir
uma inovacao; e, ¢) a inviabilidade de exigir que um tomador de decisdo, tecnologicamente
leigo no estado da técnica especifico, julgue a partir da perspectiva de uma pessoa mais bem
treinada e mais especializada na técnica. Segundo o autor, embora o Supremo Tribunal dos
Estados Unidos ja tenha emitido diversas decisdes sobre ndo-obviedade, nunca definiu o
requisito de forma mais critica, se concentrando quase que exclusivamente nos fatos que ajudam
a informar a andlise da ndo-obviedade.

Mendel (2008) ressalta que a continuidade dessa indeterminagdo no requisito de ndo-
obviedade tem criado uma série de maleficios para o sistema de patentes. Patentes sobre
invencdes Obvias podem ser benéficas para outras empresas, porque terdo mais probabilidade
de alcance da tecnologia por meio da cdpia. Ademais, a indeterminacdo do conceito de
obviedade leva a mais pedidos de patentes em litigio. Um conceito mais definido pode tornar o
patenteamento mais confiavel e trazer mais seguranca juridica. Segundo Allison & Lemley
(1998), a questdo de validade de patentes mais comumente litigada é o requisito de nédo-
obviedade, que esta no centro da politica de inovacdo e da economia tecnoldgica nos Estados
Unidos.

No Brasil, 0 conceito de atividade inventiva de uma patente de invencéo esta definido
no artigo 13 da LPI:

Art. 13. A invencao é dotada de atividade inventiva sempre que, para um
técnico no assunto, ndo decorra de maneira evidente ou 6bvia do estado da
técnica.

Nesse sentido, a definicdo de técnico no assunto deve coincidir com a utilizada no
critério da suficiéncia descritiva, tratando-se de um profissional de conhecimento mediano da
técnica em questdo a época do deposito, com nivel técnico e/ou conhecimento pratico
operacional do objeto. Deve-se considerar que dispds de meios e capacidade de trabalho e
experimentacdo rotineiros, conforme praxe do campo técnico em questdo. Em certas
tecnologias avancadas, deve-se pensar em termos de grupos de pessoas, como uma equipe de

producdo ou pesquisa.
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O técnico no assunto deve ser entendido como alguém que possui conhecimento e
experiéncia no campo da invencdo, com capacidade de fazer conexdes e relagGes de maneira
razoavel entre os aspectos técnicos envolvidos. Se o mero aperfeicoamento do estado da técnica
conduzir o técnico a invencao pleiteada, ela serd considerada obvia e, portanto, sem atividade
inventiva.

A LPI ndo delimita a extensdo e o escopo do conhecimento do técnico no assunto.
Entretanto, nos itens 5.4 e 5.21 da Resolucdo n° 169/2016, sdo apresentadas algumas ideias

sobre a defini¢do do termo técnico no assunto, transcritas a seguir:

5.4 A definicdo do técnico no assunto, para efeitos de atividade inventiva, é a
mesma para fins de avaliacéo de suficiéncia descritiva. O técnico no assunto
pode ser aquele com conhecimento mediano da técnica em questdo a época do
deposito do pedido, com nivel técnico-cientifico, e/ou aquele com
conhecimento pratico operacional do objeto. Considera-se que 0 mesmo teve
a disposicdo 0s meios e a capacidade para trabalho e experimentacdo
rotineiros, usuais ao campo técnico em questdo. Pode haver casos onde seja
mais apropriado pensar em termos de um grupo de pessoas, como no caso de
uma equipe de producdo ou pesquisa. Isto pode se aplicar, particularmente,
em certas tecnologias avangadas tais como computadores e nanotecnologia.
(...)

5.21 O técnico no assunto ndo deve ser considerado como um mero autémato
motivado apenas pelo contetdo revelado nos documentos, mas como alguém
que possui conhecimento e experiéncia no campo da invencédo e € capaz de
fazer conexdes e relagcbes de forma razodvel entre 0s aspectos técnicos
envolvidos. Se as informacfes do estado da técnica conduzirem o técnico no
assunto a aperfeigoar o estado da técnica mais proximo de forma a chegar a
invengdo reivindicada, a mesma é considerada 6bvia. Deve ser avaliado se
qualquer ensinamento no estado da técnica, como um todo, conduziria
necessariamente um técnico no assunto, diante do problema técnico, a
modificar ou adaptar o estado da técnica mais proximo, de modo a alcangar a
solugdo proposta pela reivindicagdo.

A Juiza Marcia Nunes de Barros, da 13? Vara Federal do Rio de Janeiro, em deciséo
proferida no processo 0802461-54.2011.4.02.5101, envolvendo o medicamento Crestor,
acrescentou alguns critérios objetivos relativos aos conhecimentos do técnico no assunto que
podem auxiliar na compreenséo e delimitacdo do conceito:

a) trata-se de um profissional regularmente qualificado na &rea técnica em
questdo (ndo deve ser considerado um profissional altamente qualificado na
area técnica em questdo), que é detentor de:

b) conhecimento de todo o estado da técnica, especialmente dos documentos

referenciados;

c) capacidade e meios para executar trabalhos de rotina e de experimentagédo

cientifica;
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d) conhecimento e criatividade medianos, ndo devendo ele ser considerado um
autémato;

e) capacidade de procurar sugestdes no dominio técnico geral da area em que
tem conhecimento;

f) capacidade de procurar por sugestbes em areas técnicas vizinhas caso
surjam problemas semelhantes ou iguais em tais areas;

g) capacidade de procurar sugestdes em outra area técnica, caso 0 estado da
técnica de sua area assim o sugira;

h) capacidade de buscar solucdes e

i) habilidade de fazer escolhas para tentar resolver problemas técnicos que se
apresentem.

A Juiza ainda ressalta que o técnico no assunto pode possuir certa criatividade e
capacidade de investigacdo para solucionar um problema técnico, desde que a solucdo esteja,
no minimo, sugerida no estado da técnica. E ressalta, ainda, que um técnico no assunto nao
deve ser considerado um inventor capaz de, com base no estado da arte, chegar a um efeito
técnico novo inesperado, seja pela combinacdo de elementos ja conhecidos, seja contrariando
0s ensinamentos da arte prévia. Da mesma forma, o técnico no assunto também nédo deve,
necessariamente, ter a capacidade de solucionar um problema técnico com a combinacdo de
elementos de areas técnicas comprovadamente muito distantes de sua area de conhecimento.

Essa compreensdo sobre o conceito de técnico no assunto € muito importante para a
delimitacdo do conhecimento existente no estado da arte e é ainda mais importante para o
correto entendimento do que se considera 6bvio em uma invencéo.

A avaliacdo da atividade inventiva considera ndo apenas a solucao técnica, mas também
o problema técnico solucionado e os efeitos técnicos produzidos pela invencdo como um todo,
inclusive os elementos constantes no predmbulo e na parte caracterizante.

De acordo com Barbosa (2009), a atividade inventiva surgiu como uma questdo
substantivamente constitucional. Segundo o autor, a eficacia da ponderacgéo realizada na LPI
exige extrema objetividade na avaliacdo em cada caso singular, excluida a discricionariedade e
a subjetividade.

Segundo Pagenberg (1978):

A decisdo sobre a ndo-obviedade requer um julgamento que se baseia em fatos
e na sua avaliacao, que devem servir como base para o0 que teoricamente sera
a Unica resposta "correta"”, uma resposta que, em teoria, deve ser a mesma
independentemente da identidade da pessoa que avalia, desde que essa pessoa
tenha a mesma informacéo e instrucGes. Ndo se pode deixar de enfatizar
energicamente que a ndo obviedade "ndo é uma questdo que seja deixada ao
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critério de cada examinador ou juiz”. Disto resulta que qualquer pessoa deve
ser capaz de reconstruir cada passo da decisdo, uma vez que ela deve basear-
se em elementos objetivos e ndo resultar de uma inspiragéo divina.

A invencdo deve representar algo mais do que o resultado da aplicacdo de
conhecimentos técnicos usuais (IDS, 2005). A expressao latina dbvia significa “aquilo que esta
precisamente no meio da estrada do conhecimento tecnoldgico”, ou seja, serd considerada a
dindmica natural do estado da técnica.

Pontes de Miranda (1956) apresenta uma explicagdo aparentemente simples para o

requisito de atividade inventiva, que se assemelha ao conceito atual presente na LPI:

O que importa é que a atividade inventiva ultrapasse o que o técnico da
especialidade podia, tal como estava a técnica no momento, achar. O que todos
os técnicos da especialidade, no momento, podiam achar ndo é invenc¢do: ndo
inventa o que diz ter inventado o que qualquer técnico da especialidade
acharia. Porque tal achado estaria dentro da técnica do momento, sem
qualquer quid novum.

Na anélise do requisito de atividade inventiva, deve ser analisado se um técnico no
assunto, que conhecesse a época as citacdes e referéncias encontradas do estado da técnica,
anterior a data de depdsito ou da prioridade do pedido, teria sido motivado a realizar a
combinacédo ou as modificacGes necessarias para chegar a invengdo em questo.

As Diretrizes de exame de pedidos de patentes relacionadas a patenteabilidade
mencionam que os termos “6bvio” ou “evidente” significam aquilo que ndo vai além do
desenvolvimento normal da tecnologia de interesse, mas de forma clara ou logica a partir do
que existe no estado da técnica (INPI, 2016). O desenvolvimento 6bvio seria aquele
desenvolvimento que ndo envolve o exercicio de qualquer habilidade ou capacidade além da
esperada de um técnico no assunto.

Essa situacdo Obvia ou evidente traz outra questdo, que € a definicdo do conceito de
técnico no assunto. Afinal, o que pode ser 6bvio para um individuo pode ndo ser para outro.
Um técnico no assunto seria aquele individuo com conhecimento mediano da técnica a época
do depésito do pedido de patente, tanto em nivel técnico, como aquele individuo que detém o
conhecimento pratico de experimentacdo. E, ainda, o técnico no assunto ndo deve ser
considerado um mero autbmato motivado apenas pelo contetdo dos documentos, mas como
alguém que possui conhecimento e experiéncia no campo da invencdo e que é capaz de fazer

conexdes e relacdes entre 0s aspectos técnicos envolvidos.
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O examinador deve considerar a solu¢do técnica em si, 0 campo técnico da invencao
pleiteada, o problema solucionado e os efeitos técnicos produzidos pela invencgdo. A analise da
atividade inventiva deve ser realizada por meio do quadro reivindicatorio como um todo, mas
se a reivindicacao for uma mera agregagdo ou justaposicao de caracteristicas conhecidas, sera
considerada ébvia para um técnico no assunto.

As Diretrizes de exame de pedidos de patentes relacionadas a patenteabilidade trazem
as etapas para averiguacao do requisito de atividade inventiva, que consistem em (i) determinar
0 estado da técnica mais proximo; (ii) determinar as caracteristicas distintivas da invenc¢éo e/ou
0 problema técnico de fato solucionado pela invencéo; e (iii) determinar se, diante do problema
técnico considerado, e partindo-se do estado da técnica mais proximo, a invencdo é ou ndo
6bvia para um técnico no assunto (INPI, 2016).

Segundo essas Diretrizes, o estado da técnica mais proximo sera constituido por um ou
pela combinacdo de dois documentos, excepcionalmente trés, relacionados com a invengao
pleiteada em cada reivindicacdo independente. O estado da técnica pode ser no mesmo campo
técnico que o da invencdo pleiteada, pode ser aquele documento que descreva a maior parte das
caracteristicas técnicas da invencdo ou um ou mais documentos de campo técnico diferente,
mas contendo caracteristicas técnicas da invencéo pleiteada.

O examinador deve analisar as caracteristicas distintivas da invengdo e determinar
objetivamente o problema solucionado pela invencéo, ou seja, deve determinar o problema e a
solucdo trazida pela invencéo para este problema. Para determinacdo da obviedade da invencéo,
0 examinador deve julgar se, no momento do deposito, existiria uma motivagdo para o técnico
no assunto aplicar as caracteristicas distintivas da invencao ao estado da técnica mais proximo
visando solucionar o problema técnico existente.

As Diretrizes de exame de pedidos de patentes relacionadas a patenteabilidade trazem
particularidades que merecem ser mencionadas (INPI, 2016). Uma delas é a andlise do requisito
de atividade inventiva em invengbes por combinacdo. Neste tipo de invencdo, deve ser
averiguado se as caracteristicas técnicas combinadas se integram funcionalmente, se existe
dificuldade ou facilidade na combinacéo, se existe qualquer motivacdo para a realizagdo da
combinacdo e o efeito técnico decorrente da combinacdo. Entretanto, se as caracteristicas
combinadas interagirem entre si e produzirem um efeito técnico inesperado, diferente do
somatorio dos efeitos técnicos individuais, a combinagdo apresentara atividade inventiva. No
caso de invencdes de selecdo, o pedido de patente deve apresentar o efeito técnico inesperado

que ndo ocorre nos demais elementos do estado da técnica néo selecionados. O mesmo deve ser
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considerado para invencdes por formulas genéricas (Markush?®). Outro exemplo interessante
estd presente em patentes por analogia, nas quais ha uma analogia entre campos técnicos
distintos. Nestes casos, devem ser considerados a proximidade entre os campos técnicos, se
existiria motivacdo técnica para essa analogia, o nivel de dificuldade na adaptacdo ao campo
técnico da invencao, as dificuldades técnicas superadas e o efeito técnico alcancado.

Alguns exemplos ndo exaustivos de auséncia de atividade inventiva sdo auséncia de
efeito técnico novo por escolha ou troca de material com propriedades ja conhecidas, mudanca
de forma ou proporcéo e justaposicao de meios conhecidos.

Para avaliar mais profundamente o requisito de atividade inventiva, ha alguns indicios
da existéncia da inventividade que podem ser utilizados, como, por exemplo, a apresentacdo de
dados comparativos em relacéo ao estado da técnica que mostram a superioridade da invencéo,
a existéncia de problema técnico cuja solucédo era desejada ha muitos anos, a apresentagédo de
uma solucdo diferente das atividades rotineiras da area técnica e o sucesso comercial, se

vinculado ao carater técnico da invengao, e ndao devido a publicidade.

1.1.3 Requisito de aplicagdo industrial

O requisito de aplicacdo industrial esta estabelecido no artigo 15 da LPI, que define que
“ainvencdo e o modelo de utilidade sdo considerados suscetiveis de aplicacdo industrial quando
possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de industria™. Para preencher o requisito
de aplicacdo industrial, a invencao precisa demonstrar que tem uma utilidade.

O conceito de aplicagédo industrial deve ser analisado com flexibilidade, incluindo as
atividades de indudstrias agricolas e extrativas e todos os produtos manufaturados e naturais
(INPI, 2016). Ou seja, o termo industria é analisado de forma ampla, para incluir qualquer
atividade de carater técnico. No caso de invencdes que dependam da habilidade personalizada
de uma pessoa, a respectiva invencao podera ndo ser dotada de aplicacdo industrial, por nao
permitir uma repetibilidade.

Segundo Abrantes (2017), o conceito de aplicacdo industrial implica em haver

aplicabilidade em setores técnicos ligados ao sistema produtivo que, segundo o economista

20 Representagdo de uma estrutura quimica usada para indicar um grupo de compostos quimicos relacionados,
representados por diferentes opcdes de constituintes, normalmente denominadas através de siglas (R1, Rz, X, Y,
N, etc) que podem ter diversas combinagdes diferentes (BARNARD, 2009).



39

australiano Colin Clark, é dividido em trés grandes areas: setor primario, em que 0S recursos
sdo retirados da natureza (extrativismo) ou cultivados (agropecuaria); setor secundario,
responsavel por transformar matéria-prima em mercadorias industrializadas (producao
industrial); e, setor terciario, que € o setor de comércio e servicos. Para o autor, as patentes de
produtos ou processos podem ser concedidas, seja esse produto ou processo aplicado ao setor

primario, secundario ou terciario.

1.1.4 Unidade de invencéo

O artigo 22 da LPI estabelece que o pedido de patente de invencao tera de se referir a
uma unica invencdo ou a um grupo de invencdes inter-relacionadas de maneira a
compreenderem um Unico conceito inventivo, também denominado de unidade de invencéo.

A unidade da invencdo ocorre quando diferentes invengdes reivindicadas possuem uma
relacdo técnica entre si, por meio de uma ou mais caracteristicas técnicas especiais
(acrescentadas ao estado da técnica), que sdo as mesmas ou possuem correspondentes nas
demais.

As Diretrizes de exame de pedidos de patentes relacionadas a patenteabilidade define
que a unidade de invencdo deve ser analisada apenas com base nas reivindicacdes
independentes e estabelece que a falta de unidade de invencédo deve ocasionar a emissao de um
parecer de ciéncia ao requerente para que este possa dividir seu pedido em dois ou mais, ou

abandonar a matéria que exceda a unidade da invencéo pleiteada (INPI, 2016).

1.1.5 Suficiéncia descritiva

A condicdo da suficiéncia descritiva esta definida no artigo 24 da LPI, que diz que o
relatorio devera descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realizagdo
por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execucéo. No caso de
material biolégico essencial a realizacdo préatica do objeto do pedido, que ndo possa ser descrito

na forma do artigo 24 e que néo estiver acessivel ao publico, o § tnico define que o relatorio
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devera ser suplementado por depdsito do material em instituicdo autorizada pelo INPI ou
indicada em acordo internacional.

O examinador deve verificar se a matéria contida no pedido permite que a suficiéncia
descritiva seja alcancada com mero detalhamento ou complementagdo de informaces, por
meio da emissdo de exigéncia, ou se essa complementacdo seria possivel apenas mediante
inclusdo de matéria nova, o que infringe o artigo 32 da LPI.

O pedido de patente deve conter informag&o técnica suficiente para permitir que um
técnico no assunto coloque a invencdo em pratica, tal como reivindicada, sem experimentacao
indevida e entenda a contribui¢do da invencéao para o estado da técnica ao qual pertenca.

No caso de reivindicagdes do tipo Markush, as Diretrizes de exame de pedidos de
patentes relacionadas a patenteabilidade mencionam que os exemplos devem ser
representativos de todas as classes dos compostos reivindicados, ou todas as classes devem

apresentar suficiéncia descritiva no relatdrio descritivo (INPI, 2016).

1.1.6 Fundamentacdo, clareza e precisao das reivindicacoes

O artigo 25 da LPI define essa condicdo de patenteabilidade, determinando que as
reivindicacGes deverdo ser fundamentadas no relatdrio descritivo, caracterizando as
particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da protegéo.

As reivindicacOes independentes devem definir com clareza todas as caracteristicas
essenciais da invencgdo, ou seja, devem definir a estrutura e a combinacdo de meios que
permitam obter o resultado desejado e ndo somente o resultado e a funcéo.

No caso de matéria contida no quadro reivindicatério e ndo mencionada no relatorio
descritivo, esta pode ser incluida no relatério desde que atenda ao artigo 24 da LPI. Entretanto,
a matéria contida no relatorio descritivo, mas ndo pleiteada nas reivindicagdes até o pedido de
exame, ndo podera ser incluida, exceto no caso de restricdo do quadro reivindicatorio.

Alguns exemplos ndo exaustivos de auséncia de fundamentacéo, clareza e preciséo séo
inconsisténcia verbal, inconsisténcia referente as caracteristicas aparentemente essenciais,
declaracBGes genéricas no quadro reivindicatorio, uso de termos imprecisos e limitacGes
negativas que tragam indefinicao.

Os atos internacionais, a LPI, e as resolucdes e instrucdes normativas do INPI balizam

a aplicacdo destes requisitos e condicdes de patenteabilidade. Mesmo com normativas bem
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detalhadas, alguns pedidos de patentes contém questdes ainda subjetivas, principalmente
referentes a obviedade da invencédo, o que pode acarretar em diferentes interpretacées, levando
a judicializagéo.

As acdes judiciais, que serdo objeto de estudo no proximo item, sdo interpostas com o
objetivo de anular o ato administrativo do INPI, por entendimentos controversos em relacao a
interpretacdo dos requisitos e das condi¢Ges de patenteabilidade ou por um ato de um

concorrente.

1.2 JUDICIALIZACAO DE PATENTES

O INPI é o 6rgéo responsavel pelo exame administrativo do pedido de patente até a
concessdo ou indeferimento. O exame administrativo € feito com base nas Diretrizes de exame
de pedidos de patentes e pode ser efetuado em pares, ou seja, pode ser feito por mais de um
examinador da area. Apds o indeferimento ainda cabe recurso administrativo pelo titular.
Quando o requerente do pedido de patente ndo concorda com o indeferimento definitivo, pode
entrar com uma acdo judicial visando a anulagdo do ato administrativo de indeferimento pelo
INPI. Da mesma forma, um terceiro interessado pode entrar com uma ac¢ao judicial visando a
anulacdo da concessao da patente de interesse. Quando a acdo judicial discute a regularidade
ou a validade de um ato administrativo do INPI é chamada de acao de nulidade e quando discute

a regularidade de um ato de um concorrente é chamada de acdo de infracdo (Figura 1).
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Figura 1 - llustracdo do tramite resumido de um pedido de patente até a possibilidade de entrada
em acgao judicial.
Fonte: Elaboracéo propria.
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Nas acGes de nulidade de patente, o INPI sera parte obrigatoria do feito e a competéncia
sera da Justica Federal. Atualmente, ha quatro Varas Federais no Rio de Janeiro (VFRJ)
especializadas em Propriedade Intelectual, a 92 VFRJ, a 132 VFRJ, a 252 VFRJ e a 312 VFRJ. E
importante ressaltar que as Varas especializadas ndao sdo as Unicas varas competentes para julgar
acoes envolvendo patentes, mas sdo varas com especializacdo em Propriedade Intelectual, o
que facilita a compreensao do tema e a decisao pelo magistrado. Essa especializacdo é de suma
importancia e a falta da mesma tem acarretado na fuga das varas especializadas, denominado
de Forum Shopping??, a exemplo das Varas do Distrito Federal, que tém recebido diversas
demandas envolvendo patentes, apesar de ndo ter especializacdo na &rea de Propriedade
Intelectual.

As acBes de nulidade podem versar tanto de um ato denegatério de patente do INPI,
como de um ato concessivo de patente pelo INPI. E relevante mencionar que a agio de nulidade
interposta é para anular um ato administrativo concedido contra legem, ou seja, em desacordo
com a lei (artigo 4622 da LPI) e produzira efeitos ex tunc, ou seja, produzira efeitos retroativos.
Adicionalmente, a nulidade pode ser total ou parcial, ou seja, pode recair apenas sobre algumas
das reivindicacdes, de acordo com o artigo 4723 da LPI e, ainda, cabe pedido alternativo de
adjudicacédo caso o disposto no artigo 6° da LPI nédo seja observado? (BRASIL, 1996). Nas
acdes de nulidade de patentes, a avaliacdo deve ser feita, inicialmente, comparando as
informacdes da patente de interesse com as informagdes das anterioridades apontadas.

Nas acdes de infracdo questionando a regularidade de um ato de concorrente, o INPI
ndo precisa necessariamente fazer parte do feito e a competéncia sera da Justica Estadual. Deve
ser definido o escopo da patente para depois comparar as informacGes da patente com as

informac0es e caracteristicas da tecnologia supostamente infratora.

21 para conhecer mais sobre Forum Shopping no &mbito da Propriedade Industrial:
https://www.conjur.com.br/2022-mar-03/opiniao-forum-shopping-propriedade-industrial?pagina=3

22 Art. 46. E nula a patente concedida contrariando as disposicoes desta Lei.

23 Art. 47. A nulidade podera néo incidir sobre todas as reivindicac@es, sendo condigdo para a nulidade parcial o
fato de as reivindicag@es subsistentes constituirem matéria patentedvel por si mesmas.

24 Art. 6° Ao autor de invengdo ou modelo de utilidade sera assegurado o direito de obter a patente que Ihe
garanta a propriedade, nas condicOes estabelecidas nesta Lei.

§ 1° Salvo prova em contrério, presume-se 0 requerente legitimado a obter a patente.

§ 2° A patente podera ser requerida em nome proprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionario ou
por aquele a quem alei ou o contrato de trabalho ou de prestacdo de servigos determinar que pertenca a titularidade.
§ 3° Quando se tratar de invencdo ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas,
a patente podera ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeacéo e qualificacdo das demais, para
ressalva dos respectivos direitos.

8§ 4° O inventor serd nomeado e qualificado, podendo requerer a ndo divulgacdo de sua nomeacéo.
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Além das duas situacdes descritas, Barbosa (2004) menciona a pericia em matéria de
segredo industrial, na qual o perito deve questionar sobre os conhecimentos e informacdes dos
autores que possam comprovadamente estar em poder dos réus e se estes documentos séo
suscetiveis de uso na industria. Outras questdes envolvem a possibilidade de tais elementos
derivarem da habilidade técnica de operarios ou se tais elementos estariam livres para acesso
dos concorrentes. Ou até mesmo, se tais elementos, ainda que de conhecimento restrito, seriam
evidentes para um técnico especializado no setor especifico, ou se haveria compromisso de
sigilo especifico entre os autores e os réus que identificasse como reservados os elementos em
questdo. Poderia ser questionada a possibilidade de que a obtencdo de tais elementos,
eventualmente encontrados em poder dos réus, resultasse de ato ilicito ou de fraude praticada
diretamente pelos réus ou por sua ordem.

Quando ocorre a judicializacdo de patentes envolvendo questdes técnicas complexas,
que ndo possam ser supridas pelo conhecimento do magistrado, surge a necessidade de
avaliacdo por um perito judicial, que ao ser nomeado pelo juiz, auxilia no exame de

patenteabilidade do documento de patente.
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2 EXAME PERICIAL DE PATENTES

Neste capitulo, serdo estudados topicos que tém correlacdo com o exame pericial de
patentes. A Teoria da Decisdo, utilizada por alguns magistrados em suas decisdes, a Analise
Econdmica do Direito que traz um enfoque econémico diferenciado das analises no Direito e a
Assimetria de Informaces existente nos processos judiciais. Todos esses temas influenciam na

decisdo do magistrado e na forma como uma patente é judicialmente analisada pelo perito.

2.1 TEORIA DA DECISAO

A Teoria da Decisdo é o conjunto de teorias matematicas, logicas e filosoficas
envolvidas nas decisdes tomadas por individuos racionais. A Teoria da Decisdo foi
desenvolvida na segunda metade do século XX sob a forma de estudo dos aspectos
diferenciados da descricédo e da resolucéo dos problemas de decisdo (MONTEIRO, 2006).

Segundo Monteiro (2006), a decisdo existe onde resta o conflito, a contradicdo, ou
seja, onde desejos e vontades sdo ambivalentes. Segundo a autora, a fun¢do de decidir contém,
basicamente, trés etapas: deliberacdo, escolha e execucdo. A deliberacdo considera as opgdes
disponiveis, as caracteristicas do problema e as caracteristicas dos individuos envolvidos. A
escolha é o inicio da tomada de decisdo que dara inicio a execu¢do. Uma decisdo pode ser
considerada arbitraria se ndo leva em consideracdo a sua sustentacdo racional. A Teoria da
Decisdo, neste contexto, vai incluir mais do que ferramentas para a justificativa de suas
escolhas, ou seja, ela vai abranger a trajetdria para a formacéo da conviccao, o problema em si,
a andlise e a ponderacao de decisdes e consequéncias possiveis.

A Teoria da Decisdo normalmente ¢ utilizada nos problemas de decisdo em que séo
necessarias analises aprofundadas dos critérios utilizados para o racional de escolhas e solugdes,
em que € capaz de fornecer meios para decisdes alternativas, utilizando, por exemplo, a Teoria
da Escolha Racional e a Teoria dos Jogos, que serdo mencionadas mais adiante. Assim, a Teoria
da Decisdo busca responder a necessidade de racionalizar os processos de tomada de deciséo,
por meio da forma pela qual se tomam as decisdes, e de fundamentar as escolhas realizadas.
Para a autora, ndo é a referéncia legal, isoladamente, que torna uma decisdo racional, mas a

aceitabilidade da solucdo concreta a qual ela se dirige.
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A funcdo do juiz, segundo uma visdo classica, seria a de aplicar a norma abstrata ao caso
concreto e os fatos narrados deveriam ser reconstruidos com precisao. Para Theodoro Junior
(2007), “o processo justo esta reconhecidamente comprometido com a verdade real, pois esta ¢
a Unica via de acesso a verdadeira justiga”. Segundo o autor, “qualquer restrigdo que impega ou
dificulte a perseguicdo da verdade real conduzird o processo a uma visdo inaceitavel de sua
tarefa constitucional”. Por outro lado, uma visdo mais contemporanea, pos-positivista, critica a
busca de uma verdade real e absoluta, uma vez que as normas nascem da interpretagéo do juiz
que aplica a norma abstrata ao caso concreto e que fatalmente surgirdo impressdes subjetivas
na reconstrucdo dos fatos. Segundo Aguillar (2016), em relacdo a convicgdo do magistrado, a
doutrina diverge a respeito do critério de verdade que deve ser buscado no processo civil.

Dworkin (2002; 2007; 2010) justifica a diversidade de decisdes juridicas sobre uma
mesma questdo por meio das teorias semanticas de direito: “Essas teorias divergem sobre quais
critérios os advogados de fato compartilham e sobre os fundamentos que esses critérios na
verdade estipulam”. Dworkin define a teoria positivista como aquela que sustenta o ponto de
vista do direito como uma questdo de fato. Ja a escola de direito natural sustenta que os juristas
podem seguir critérios ndo factuais, incluindo critérios morais para decidirem que proposi¢oes
juridicas sdo verdadeiras. O autor menciona que a interpretacdo de uma norma passa por, no
minimo, trés etapas: uma etapa pré-interpretativa, em que sdo identificados as regras e 0s
padrdes utilizados, uma etapa interpretativa, em que sdo formuladas as justificativas para os
principais elementos pré-interpretados, e uma etapa pOs-interpretativa, em que ha uma
reformulacdo e ajuste da ideia para melhor se adequar as justificativas formuladas. Dworkin faz
uma analogia entre a analise de um caso dificil e um romance em cadeia, em que Vvarios
romancistas escrevem um romance em série e cada um interpreta os capitulos anteriores para
elaborar um novo capitulo. Assim, cada romancista “deve escrever seu capitulo de modo a criar
da melhor maneira possivel o romance em elaboracéo, e a complexidade dessa tarefa reproduz
a complexidade de decidir um caso dificil de direito com integridade”. Para o autor, o foco ¢é
encontrar a resposta correta. Isso se aplica quando, cumulativamente (a) ndo existir uma
resposta clara para a questdo; (b) ndo for possivel reconhecer a intencdo da lei; e (c) houver
precedentes judiciais em diferentes direcdes. Alguns autores, como Eros Grau (2021),
discordam que possa haver uma Unica resposta, porque cada individuo possui distintas
compreensdes e capacidades de interpretacio do texto normativo. E importante ressaltar que a
oposicdo de Dworkin ao positivismo é também politica, uma vez que, para o autor, 0

positivismo nédo conseguiria atingir os objetivos do liberalismo como ele defendia.
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Schulze (2012) analisou a Teoria da Decisao sob o enfoque de Ronald Dworkin, com
0 objetivo de auxiliar na busca de um modelo adequado ao desejado pelo Estado Constitucional
Democratico. Para o autor, Dworkin enfrenta o positivismo juridico contestando que os direitos
do sistema juridico ndo séo apenas os previstos em lei, e refuta o utilitarismo, no qual acredita
que o direito deve proporcionar 0 maior bem ao maior nimero de individuos. Um dos principais
destaques da obra de Dworkin mencionado por Schulze é a criacdo de um modelo ideal de juiz,
nomeado de Hércules, que seria um jurista de capacidade, sabedoria, paciéncia e sagacidade
sobre-humanas. Para Dworkin, poderiam coexistir varias decisdes diferentes para um mesmo
caso. Por isso a necessidade de se criar um ser diferenciado, sobre-humano, para encontrar a
decisdo correta.

Além da dificil missdo de tomar decisdes, ainda ha outras questbes que dificultam a
analise e decisao pelos juizes nos casos de propriedade industrial, tais como a grande quantidade
de processos e a dificuldade da néo politizagdo nas decisdes judiciais. No caso do Tribunal
Regional Federal (TRF) da 22 regido, que detém as Varas especializadas, foi definido que as
Varas Previdenciarias (92, 132 25% e 312 Varas Federais) dettm competéncia privativa para
processar e devem julgar feitos que envolvam os beneficios previdenciarios mantidos no
Regime Geral da Previdéncia Social e causas que envolvam propriedade industrial e intelectual,
principalmente marcas e patentes.

Neste contexto, Pinheiro (2001) elaborou uma pesquisa, na qual 1/5 dos magistrados
respondeu que a “politizacdo” das decisdes judiciais ainda ¢ um comportamento frequente no
Brasil. A “politizagdo” ¢ definida, no estudo, como a tendéncia as decisdes judiciais refletirem
mais as visdes politicas do que uma leitura rigorosa da lei. Apesar de ndo ser um quantitativo
grande, esse fator pode explicar por que, em alguns casos, juizes diferentes chegam a distintas
decisbes sobre casos muito semelhantes. E interessante mencionar o porqué de Pinheiro ter
chegado a esse foco em sua pesquisa. Ao perguntar aos juizes se, confrontados com a
necessidade de optar entre duas posi¢des extremas, sendo uma a (A) de sempre respeitar 0s
contratos, independentemente de suas repercussdes sociais e a outra (B) de decidir de uma
forma que viole os contratos, na busca de justica social, qual das duas alternativas eles optariam,
mais de 70% responderam que optariam pela segunda alternativa.

Avila (2001) elaborou um estudo em que realizou o tratamento sistematico sobre o
peso dos argumentos consequencialistas no judiciario por meio da escolha de premissas e de
distincdo entre tipos de argumentos juridicos, de acordo com o seu fundamento. A partir dai, o
autor desenvolveu um método para valorar os argumentos de acordo com o ordenamento

juridico brasileiro. O critério utilizado para aferir a forca de um argumento na decisdo judicial
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foi a reconducdo ou ndo ao ordenamento juridico. Se ha essa ligacdo entre 0 argumento e as
normas juridicas vigentes, pode ser verificada na pratica e o argumento serd considerado
institucional. Segundo Avila, os argumentos institucionais sdo aqueles que tém como ponto de
referéncia o ordenamento juridico, possuindo maior capacidade de objetivacdo. Por outro lado,
0S argumentos nao institucionais sdo aqueles decorrentes apenas do apelo ao sentimento de
justica que a propria interpretacdo eventualmente evoca, possuindo, assim, menor capacidade
de objetivacdo. Assim, todo argumento pratico seria considerado nao-institucional e todo
argumento ndo-institucional seria necessariamente um argumento pratico. Para o autor, 0s
argumentos ndo-institucionais devem possuir menor peso na argumentacdo, uma vez que eles
podem se apoiar exclusivamente em opinides subjetivas e individuais e podem promover, em
menor medida, o ideal de racionalidade na justificativa das decis6es judicialis.

Sustein (2001) menciona que o judiciario muitas vezes considera fundamental
antecipar os efeitos de suas decisdes, at¢ mesmo para “decidir ndo decidir”. No Brasil, apesar
do judiciario ndo possuir uma liberdade explicita de decidir ndo decidir, as consequéncias da
decisdo como algo externo a interpretacdo normativa encontra espago na apreciacdo de alguns
tribunais superiores, principalmente em pedidos de concessdo de liminares em casos de
conflitos de massa. O presidente do Supremo Tribunal Federal entre 2004 e 2006, Nelson
Jobim, mencionou, em declaracGes e em votos, 0 peso das consequéncias, principalmente
econdmicas, nas decisdes judiciais, afirmando que "o importante na tomada de decisdes pelo
Supremo é a consequéncia da decisdo" (JOBIM, 2002; 2004). Entretanto, para Jobim, a
consideracdo de consequéncias tem carater subsidiario, ja que s6 ocorreria quando houvesse
duas ou mais interpretacdes possiveis de uma norma juridica em um determinado caso.

Os autores Avila (2001), Sustein (2001) e Jobim (2002; 2004) parecem chegar a um
consenso, ou seja, 0s argumentos consequencialistas poderiam ser utilizados quando a
discussao estritamente juridica ja tivesse se esgotado sem que tivesse sido possivel atingir uma
resposta adequada ou determinar um critério para escolher entre as alternativas possiveis. A
classificacdo dada por Avila realmente deve possuir um peso menor na justificativa de decisdes
judiciais, ou talvez deva ser analisada para que seja adaptada a norma vigente, por meio da
reconstrucdo de argumentos fundados nas consequéncias como argumentos institucionais, ou

seja, fundados nas normativas existentes.
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2.2 ANALISE ECONOMICA DO DIREITO

A andlise econémica do direito (do inglés law and economics) utiliza a teoria
econdmica na descricdo e na previsao dos efeitos de normas juridicas pertencentes as diferentes
areas do Direito, por meio do critério de eficiéncia econémica (SCHUARTZ, 2016).

Na analise econémica do direito, sdo utilizadas duas ferramentas principais em analises
consequencialistas, a teoria da decisdo racional e a teoria dos jogos. Na teoria de decisdo
racional, o individuo tem que escolher uma entre varias alternativas de decisdo bem definidas,
cada qual correspondendo a uma consequéncia especifica. Deve-se supor que o individuo
conheca todas as alternativas e que escolha a de sua preferéncia.

A analise consequencialista ¢ feita por meio de modelos, nos quais se apresentam duas
questdes complementares, as questdes descritivas, relacionadas as normas juridicas sobre o
comportamento dos individuos direta ou indiretamente afetados pela sua implementacéo, e as
questdes normativas, que séo aquelas que procuram identificar as normas mais adequadas para
a realizacdo de objetivos desejaveis. A questdo descritiva pode ser iniciada analisando como
uma norma juridica pode afetar os incentivos para a tomada de certas decisdes, 0 que,
indiretamente podera gerar uma previsao da decisdo de acordo com os beneficios recebidos por
cada parte envolvida. A questdo normativa pode ser iniciada por meio da analise dos efeitos das
decisdes. Para Avila (2001), o argumento consequencialista é o tipo de argumento que fornece
razdes para a tomada de uma decisdo especifica a partir de uma avaliagdo dos possiveis efeitos
desta decisdo.

Segundo Schuartz (2016), o uso desse tipo de modelo forca o analista a explicitar as
suas hipoteses e raciocinios, o que facilita a deteccdo de erros e a elaboragdo de sugestdes
complementares por terceiros. Assim, 0s comportamentos individuais para a concretizagédo de
qualquer papel social, incluindo o do juiz, podem ser modelados para auxiliar nas decisoes.

Avila (2001) menciona a Teoria dos Jogos como uma das ferramentas que pode ser
utilizada para minimizar incertezas em uma decisdo. A Teoria dos Jogos € uma espécie de
linguagem que serve para a descricdo e analise de situacGes sociais, nas quais as decisdes dos
individuos participantes sdo interdependentes, ou seja, o problema de decisdo de cada
participante remete ao problema de decisdo de outros individuos participantes, de tal maneira
que a decisdo racional para um individuo dependera das suas expectativas em relacdo a deciséo

que sera tomada pelos demais participantes.
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Wessels (2003) define a Teoria dos Jogos como o “estudo de como as pessoas se
comportam em situagdes nas quais as agdes de um participante afetam as agdes dos outros”.
Outra defini¢@o seria o “estudo das decisdes em situagdo interativa” (PINHO et al., 2011). O
modelo utilizado pode ser elaborado em uma forma normal ou extensiva, mas antes deve-se
determinar as decisdes mais provaveis de cada individuo envolvido, por meio dos conceitos de
solucdo. Quando ocorrem decisbes simultéaneas, ou seja, decisdes sem o conhecimento das
decisdes ja tomadas pelos demais, € a chamada forma normal ou estratégica como, por exemplo,
em decisbes que envolvam outras a¢BGes de concorrentes mantidas em segredo de justica. A
forma normal envolve basicamente trés elementos, os jogadores (individuos envolvidos), as
acOes estratégicas de cada jogador e as preferéncias de cada jogador para cada combinagéo
possivel de acBes. Para a modelagem de situacdo de jogo de natureza dindmica, ou seja, nas
quais os individuos decidem de forma sequencial, além dos trés elementos utilizados na forma
normal, deve-se acrescentar a ordem das decisdes (quem decide quando) e as informac6es que
cada jogador possui quando € chamado a decidir. Para modelar a forma dindmica, pode-se
desenhar arvores de decisdes para visualizar melhor a anélise.

A Teoria dos Jogos utiliza diferentes modelos de jogos, baseados nas caracteristicas
apresentadas. Quanto as informac@es disponiveis, podemos ter jogos de informacao completa,
onde os jogadores possuem todas as informagfes necessarias para a tomada de decisdo; jogos
de informacdo incompleta, nos quais parte das informagdes ndo esta disponivel; jogos de
informacdo perfeita ou sequenciais, que sdo aqueles em que jogadores agem em sequéncia;
jogos de informacéo imperfeita ou jogos considerados simultaneos, que € um tipo de jogo em
que os jogadores agem ao mesmo tempo; jogos cooperativos, tipo de jogo em que acordos entre
0s jogadores sdo permitidos; jogos ndo-cooperativos, onde ndo sdo permitidos ou ndo sdo
possiveis acordos prévios entre 0s jogadores; jogos de soma constante, nos quais a soma dos
resultados é sempre a mesma, independente das aces dos jogadores; jogos de soma zero, que
é um caso particular dos jogos de soma constante, nos quais o ganho de um jogador é sempre
igual & perda do outro; e jogos de soma variavel, nos quais a soma dos resultados é inconstante
(DIAS, 2004).

Os jogos sequenciais, ou de informacao perfeita, sdo representados por meio de arvores
de decisdo, que demonstra 0s jogadores, as acdes e 0s resultados possiveis. Essa arvore de
decisdo permite a visualizacdo do todo o racional apresentado. Segundo Dias (2004), ha trés
conceitos de solugdo ou tomada de decisdo: o conceito das estratégias dominantes, quando é a
melhor opcéo que se apresenta para um dos jogadores, independente do que o outro jogador

fizer; o conceito de estratégia maxmin, em que ndo ha estratégia dominante e, por isso, 0s



50

jogadores tendem a ser 0 mais prudentes possivel, procurando maximizar o minimo que ele
pode assegurar para si, independente das estratégias dos outros jogadores; e o conceito de
equilibrio ou solucdo de Nash, no qual uma combinacdo de estratégias escolhidas leva a um
resultado no qual nenhum dos jogadores individualmente se arrepende, ou seja, ambos
jogadores ndo poderiam melhorar a sua situacdo unilateralmente, modificando a estratégia
escolhida, indicando que cada jogador escolheu a melhor estratégia, independente da escolha
do outro.

A Teoria dos Jogos possui a premissa que toda a analise sempre ira supor que todos 0s
individuos conhecem as regras do jogo, ou seja, possuem o0 mesmo nivel de informacdo, seja
completa ou incompleta. Por meio da analise dindmica, cada estratégia é um plano completo de
acao, ja definido antes do jogo iniciar. Essa suposicdo significa que os individuos conhecem a
estrutura do jogo, ou seja, 0 caso, 0s elementos etc., bem como a racionalidade apresentada por
cada individuo. O ideal em um jogo dindmico € que haja um conceito que possa ser aplicado
em qualquer situacdo. Esse conceito € chamado de equilibrio de Nash, que diz que todo jogo
finito (com numero finito de individuos e com namero finito de estratégias para cada individuo)
possui um equilibrio. Por exemplo, um jogo com jogadores A e B. Um equilibrio de Nash sera
um par de estratégias (a, b), sendo a uma estratégia de A e b uma estratégia de B, onde o termo
a é a melhor resposta de A dada a estratégia b de B.

Ao trazer o cendrio da Teoria dos Jogos para a analise pericial, poderiamos utilizar na
analise das informac0es trazidas pelas partes e nos diferentes pontos de vista apresentados.
Entretanto, ndo parece prudente que uma analise técnica seja embasada também nos pontos de
vista apresentados. A andlise pericial deve ser executada sobre fatos e sobre documentos que
comprovem esses fatos. Entretanto, o desenho ilustrativo de informacdes através de Mapas
Mentais, que representa também jogos de informacédo, pode ser utilizado para ilustrar o racional
utilizado pelas partes do processo, sem levar em consideragdo o “ponto de vista”, mas

considerando as informacdes fornecidas.

2.3 ASSIMETRIA DE INFORMACAO NO PROCESSO JUDICIAL DE PATENTES

A assimetria de informacdo € uma situacdo que ocorre quando uma das partes detem
informacdes relevantes a sua constituicdo ou desenvolvimento que a outra parte ndo detém
(MACHO-STADLER & PEREZ-CASTRILLO, 1995).
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Para a economia, a assimetria de informacdo é considerada uma falha de mercado, em
que é dificil e dispendioso para todas as partes envolvidas identificar a qualidade da informacao
prestada antes de efetivar um negoécio ou antes de uma decisdo judicial (STIGLER, 1961).
Akerlof (1970) conceitua a assimetria de informagdo como uma anomalia de mercado, que
ocorre quando uma das partes envolvidas em uma negociacdo dispde de menos conhecimento
do que a outra parte, fazendo com que a tomada de decisdo seja dificultada ou dispendiosa. Esse
conceito foi pensado a partir do mercado de carros, em que os vendedores detinham
conhecimento sobre a qualidade do produto, mas os compradores faziam suas escolhas sem
estas informag0es, justamente pela ocorréncia da assimetria de informacéo.

Os principais problemas ocasionados pela assimetria de informagdo séo a selecdo
adversa e o risco moral (AKERLOF, 1970). A selecdo adversa ocorre quando uma das partes
detém informacGes melhores que a outra parte, por ndo estarem disponiveis ou por ser
dispendiosa a sua obtencdo. O risco moral se refere as a¢gdes ocultas de uma das partes que nao
sdo conhecidas pelas demais partes. A assimetria de informacdo vai ser um fendmeno
observavel quando houver diferenca qualitativa ou quantitativa das informacGes fornecidas
pelas partes. Mas, os economistas entendem que sempre havera o papel da informacéo e acédo
ocultas por parte dos agentes econdémicos envolvidos (AKERLOF, 1970; ROSS, 1973).

A assimetria de informacdo em um processo judicial ocorre porque uma das partes do
processo detém mais informacdes do que os demais, ou informacgdes de melhor qualidade, mais
completas. Em um processo judicial em que se discute uma patente, o titular da patente (ou
requerente do pedido de patente) naturalmente tera mais informacgdes sobre o produto ou
processo reivindicado, uma vez que terd as informagGes fornecidas diretamente pelo(s)
inventor(es), terd informacdes sobre o que deu certo e o que deu errado no desenvolvimento da
referida invencdo e terd diversas informagBes e testes comprobatérios obtidos durante a
pesquisa e o desenvolvimento do objeto da invencdo, antes mesmo do depdsito do pedido de
patente.

Quando o processo judicial envolve um concorrente que também trabalha com a area
técnica da invencdo, este serd o segundo ator a ter a maior parte das informagdes, ja que tera
menos informacdo que o titular da patente, porém mais informacdes que o INPI e que o juiz
responsavel pela decisdo, justamente por estar desenvolvendo pesquisas no mesmo campo
tecnoldgico.

No caso de ac¢Bes de nulidade do ato administrativo do INPI que indeferiu um pedido de

patente, o requerente sera o ator que mais tera informacdes, seguido pelo INPI, que examinou
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a matéria objeto da invencdo e fez as buscas de anterioridades e, por fim, pelo juiz responsavel

pela deciséo (Figura 2).

Assimetria de informacg@es nos processos judiciais de patentes
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Figura 2 - llustracio da assimetria de informacéo existente em um processo judicial envolvendo
patente.
Fonte: Elaboracéao propria.

No caso de um processo judicial envolvendo patente, a assimetria de informac&o ocorre.
O método judicial para reducdo da assimetria de informagao é feito por meio da analise das
provas, uma vez que as partes buscam convencer o juiz que deve formar sua decisdo com base
no conjunto probatdrio. O perito judicial de patente pode ter um papel importante na redugédo

dessa assimetria de informacdo para o magistrado, uma vez que pode trazer um cenario que
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engloba as informag@es do estado da técnica de forma simples e ilustrativa em comparacdo com

as informacdes técnicas apresentadas pelas partes do processo.

2.4 PROVA

No Direito Processual Civil, a prova € um instrumento que pode ser usado pelo juiz para
formar a sua convicgdo e seu convencimento, livre e motivado, sobre as alegacOes das partes
no processo e sobre a ocorréncia dos fatos controvertidos (CINTRA et al., 2012).

Ginzburg (2007) faz um estudo sobre as evidéncias, como pistas ou provas, em que
mostra o surgimento da habilidade de construir representacdes e situacdes em narrativas, em
um momento da histéria em que a escrita tinha que trazer uma marca, denominada energeia
pelos gregos, e evidentia in narratione pelos romanos. Até a metade do seculo XVIII, a reuniéo
de provas era uma pratica de antiquarios e eruditos, ndo de historiadores (MOMIGLIANO,
1987). Em uma perspectiva positivista, uma evidéncia é analisada para apurar se, e quando, ela
implica uma distorgdo intencional ou ndo. Um documento pode ser falso ou auténtico e
confiavel ou ndo. Se for falso ou néo confiavel, pelo fato de conter informacdes enganosas, sera
descartado. Ou seja, a evidéncia ndo é analisada como um documento histérico, mas como um
meio de acesso a realidade. Ginzburg ressalta que os antipositivistas, muitas vezes, lidam com
as evidéncias como se fossem muros e ndo como portas de acesso para a realidade. Muitas
vezes, isso faz com que percam sutilezas presentes nas evidéncias e, consequentemente, percam
o racional utilizado pelas partes envolvidas.

De acordo com o CPC, a prova pericial tem como objetivo auxiliar no entendimento de
alegacdes e fatos e esclarecer davidas técnico-cientificas que o juiz possa vir a ter. A prova
pericial recai sobre os fatos trazidos pelas partes ou, ainda, sobre as respectivas alegacdes.
Segundo o artigo 374 do CPC, serdo objeto de prova os fatos controversos e ndo os fatos
notdrios, ou seja, aqueles aceitos como verdadeiros e acordados pelas partes (BRASIL, 2015a).

A finalidade basica da prova pericial é auxiliar o juiz na formacdo de sua decisdo. O
objetivo da prova é confirmar os fatos controvertidos tratados no processo ou esclarecer alguns
aspectos técnicos especificos. A prova deve ser Gtil e necessaria, ou seja, deve ser apta a
esclarecer os pontos obscuros ou controvertidos e deve decorrer das exigéncias do feito
(RORIZ, 2017).



54

Kretschmann e colaboradores (2019) entendem que a prova pericial visa uma forma de
demonstracdo de certeza aproximada, e ndo de certeza absoluta, com o objetivo de contribuir
com conhecimento especifico ao julgador e ajudar na formagdo de seu convencimento. De
acordo com o artigo 479 do CPC, o juiz ndo precisa decidir de acordo com o resultado
explicitado no laudo pericial, mas deve analisar a documentacdo e apontar 0s motivos que 0
levaram a considerar ou ndo o laudo pericial.

As provas produzidas pelas partes devem ser apresentadas na chamada fase probatoria,
momento em que as partes terdo a oportunidade de comprovar os fatos alegados no processo.
Segundo Santos (1989), a parte autora formula o seu pedido com fundamento em fatos, sobre
0s quais o juiz ird decidir a sentenca. Por outro lado, Barbosa (2006) entende que se essa
afirmacdo se opuser a do réu, serdo fixadas declaragcdes contrapostas que deverdo ser decididas
pelo juiz. Theodoro Janior (1992) menciona que o juiz extrai a solu¢do por meio da analise dos
fatos e de sua adequacéo ao direito objetivo. O autor entende que os fatos litigiosos séo o objeto
da prova. Camara (2002) entende que o objeto da prova é compreendido pelas alegacdes das
partes a respeito dos fatos, e ndo os fatos por si s6. Monteiro (1992) ressalta que o juiz deve se
certificar da verdade dos fatos alegados, por meio das provas, para que fique garantida a relacéo
de direito litigiosa.

Conforme visto, apesar de a fase probatoria ser de extrema importancia para as partes
terem conhecimento sobre as evidéncias e fatos alegados no processo, algumas informacdes
permanecem em dominio apenas do titular da patente (ou do requerente do pedido de patente),
por compreender, além das informacdes presentes no processo judicial e no documento de
patente, o conhecimento tacito de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D), de escalonamento, da
area regulatoria e do mercado especifico da invencdo. E nesta fase que o laudo pericial
elaborado pelo perito especialista no assunto pode auxiliar na redugdo da assimetria de

informacao trazida ao magistrado pelas partes.

2.5 PROVA PERICIAL

O exame pericial é uma das modalidades de prova pericial previstas no artigo 464 do
CPC (BRASIL, 2015a). A pericia é necessaria quando a prova do fato depende de conhecimento
especial técnico que ndo possa ser suprido por outras modalidades de prova. O perito deve

apresentar um laudo que contenha, de acordo com o artigo 473 do CPC (BRASIL, 2015a): a
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exposicao do objeto da pericia; a analise técnica ou cientifica realizada pelo perito; a indicacao
do método de analise pericial utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente
aceito pelos especialistas da area do conhecimento da qual se originou e a resposta conclusiva
a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo Ministério Publico.

O Cadigo de Processo Civil brasileiro, aletrado em 2015, trouxe algumas novidades
relacionadas a pericia judicial, como o incentivo para participacdo e cooperacao entre as partes
(artigo 6°), o reforco do dever de fundamentacdo das decisfes judiciais (artigo 489, 81° e §29),
a autorizacdo expressa de negdcios processuais (artigo 190), o estabelecimento de um
calendario processual entre as partes e 0 juizo para a pratica dos atos processuais (artigo 191),
a autorizacgdo para realizagcdo do saneamento de forma compartilhada (artigo 357, §1°e §2% e
a ampliacdo dos deveres dos advogados, que serdo responsaveis, por exemplo, pela intimacéao
e conducdo de testemunhas (artigo 455) (BRASIL, 2015a; AGUILLAR, 2016).

O artigo 465 do CPC define que o perito a ser nomeado deve ser um especialista no
objeto da pericia e deve apresentar curriculo que comprove a sua especializacdo na area.
Quando a pericia for considerada complexa, 0 CPC, no artigo 475, autoriza a nomeacao de dois
peritos para a analise, a qual devera ser conjunta, mas com as suas especialidades combinadas.

O artigo 471 do CPC traz a possibilidade da pericia consensual, em que as partes
nomeiam, em conjunto, o perito. Aguillar (2016b) ressalta duas questdes sobre a pericia
consensual, a possibilidade de se arguir o impedimento/suspeicao do perito e a possibilidade de
se impugnar o laudo pericial produzido pelo perito indicado pelas partes.

Para 0s casos em que 0 conhecimento do juiz ndo alcancar o conhecimento técnico ou
cientifico necessarios para avaliar a existéncia e veracidade dos fatos alegados, serd necessaria
a analise por um perito especialista no assunto que sera o auxiliar eventual do juiz (FUX, 2001).
Segundo Barbosa (2006), os peritos precisam estar munidos de técnicas, meios e provas mais
adequados para apurar os fatos alegados, uma vez que é com base também no laudo pericial
que o juiz formara a sua convic¢do para decidir. Tanto Soares (1998) como Cabanellas (2001)
entendem que, nos casos de processos de nulidade judicial, a parte que deseja anular a patente
devera provocar a realizagdo de uma pericia técnica. Nos casos em que a nulidade for
questionada com fundamento na auséncia de atividade inventiva, a prova serd ainda mais
complexa e dependera ainda mais da visdo do expert no assunto. Leonardos & Amaral (2009)
mencionam que “o técnico no assunto seria uma fic¢ao juridica criada para designar como
parametro um especialista com experiéncia pratica (e ndo apenas tedrica) da area da industria

ou da ciéncia atinente a inven¢ao”.
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Aguillar (2016) entende que o perito deve possuir conhecimentos técnico-cientificos e
de propriedade intelectual, uma vez que deve ser capaz de interpretar corretamente as
reivindicagOes de uma patente para constatar uma infracdo. Da mesma forma, Kretschmann et
al. (2019) entendem que o perito judicial que atua na area da propriedade intelectual deve
possuir os conhecimentos técnicos necessarios na sua area de especialidade, além do
conhecimento da legislacdo de propriedade intelectual, incluindo as normativas do INPI.

Quando nomeado pelo juiz para a pericia técnica da patente judicializada, o perito deve
apresentar um laudo que deve conter, de acordo com o artigo 473 do CPC: a exposic¢ao do
objeto da pericia; a anélise técnica ou cientifica realizada pelo perito; a indicacdo do método
utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da
area do conhecimento da qual se originou e; resposta conclusiva a todos 0s quesitos
apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 6rgdo do Ministério Publico.

O método utilizado pelo perito é de extrema relevancia, porque deve ser considerado
pelo juiz ao indicar os motivos pelos quais acolheu ou rejeitou as conclusées do laudo pericial
ao proferir sua decisdo, de acordo com os artigos 371 e 479 do CPC. A prova pericial pode ser
impugnada pelo uso de método nédo validado ou qualquer outro vicio que possa prejudicar a
analise e decisdo do juiz. A parcialidade e a qualificacao profissional também podem ser motivo
para impugnacao do perito nomeado.

O método de exame pericial € uma das exigéncias mais relevantes do CPC, uma vez que
0 uso de um método deficiente ou de escopo muito aberto pode influenciar decisivamente o
resultado, podendo, inclusive, confundir o juiz. Alguns critérios apontados para auxiliar o juiz
na fundamentacdo da sua decisdo incluem a verificacdo da validade cientifica do método
utilizado, a aceitacdo do metodo escolhido na comunidade cientifica, e a comprovacdo do
método cientifico. O laudo pericial deve ser abrangente, sem omissdes e obscuridades,
elaborado em estilo simples, evitando, se possivel, termos essencialmente técnicos e linguagem
prolixa, justamente pelo fato de o laudo pericial ser analisado e utilizado por advogados e juizes,
individuos normalmente ndo especializados na matéria técnica da pericia (BUSTAMANTE,
1998).

No caso de processos judiciais envolvendo patentes, a prova pericial sera ainda mais
importante. A patente de invencao trata de matéria técnica e complexa, para a qual o magistrado
normalmente ndo possui formacdo especifica, necessitando de um especialista para
compreender a invencao, as anterioridades e as alegacOes para, posteriormente, decidir.

Os métodos de exame pericial mais utilizados e aceitos pela comunidade cientifica no
Brasil sdo o Problema-solugédo (EPO, 2019) e o Teste de Motivacdo Criativa (TMC) (BRASIL,
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2015b). Para avaliacdo dos métodos, é necessario um estudo comparativo a fim de verificar
onde hé fragilidades e como podem ser contornadas. Ou, ainda, se a fragilidade estd no método
de exame de requisitos e condi¢es de patenteabilidade, ou se as lacunas se encontram nas
etapas anteriores, ou seja, na selecdo, interpretacdo, compreensao, e aceite dos documentos

trazidos pelas partes.
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3 METODOS DE ANALISE DE OBVIEDADE DE PATENTES

Os métodos de exame de patentes incluem métodos utilizados tanto por examinadores
quanto por peritos e possuem etapas diferentes, embora todos tenham o foco de analise no
requisito de atividade inventiva.

Estudos comparativos de métodos de exame de patentes tém mostrado que, embora haja
diferengas, principalmente nos conceitos de anterioridade e de estado da arte, essas diferencas
ndo sdo fundamentalmente significantes na maioria dos casos, pelo menos, nos paises-alvo
desses estudos, que sdo Estados Unidos, Europa, China e india (XIANG et al., 2013;
WILLIAMS & BANDYOPADHYAY, 2015).

Nos Estados Unidos, por exemplo, uma patente pode ndo ser concedida se a obviedade
ficar demonstrada por meio das semelhangas entre a invengéo e as anterioridades encontradas
no estado da arte, principalmente se as diferencas entre elas forem ténues e ndo forem
demonstradas as vantagens da invencdo pleiteada (USA, 1952). A analise da obviedade comeca
com uma avaliacdo do escopo e do conteldo presente nas anterioridades. Em termos
conceituais, no Escritorio de Marcas e Patentes dos Estados Unidos (USPTO) existe um
conceito importante chamado "arte andloga”, que € um subconjunto com todas as anterioridades
e que é a base de avaliacdo de ndo-obviedade. A arte analoga teve o escopo ampliado na decisdo
da KSR International Co versus Teleflex Inc and Others (SUPREME COURT OF THE
UNITED STATES, 2007), na qual passou a incluir ndo apenas o campo de atuacdo da invengédo
pleiteada, mas também um campo diferente do exposto pelo depositante, desde que fosse
razoavelmente pertinente ao assunto e considerando a inven¢do como um todo.

Na Europa, uma patente pode ser concedida a qualquer invengdo suscetivel de aplicacéo
industrial, que seja nova e envolva uma etapa inventiva. A invencao deve ser considerada como
envolvendo uma etapa inventiva se, com relacdo ao estado da técnica, ndo for 6bvia para um
técnico no assunto (EPC, 2000). Existe um conceito semelhante ao da “arte analoga” que ¢
denominado “técnica anterior mais proxima”, do inglés closest prior art, que deve ser
direcionado a um objetivo ou efeito semelhante ao da invengdo, ou pelo menos pertencer ao
mesmo campo técnico ou estar intimamente relacionado a invencao reivindicada. De acordo
com as Diretrizes do Escritorio de Patentes Europeu (EPO), a anterioridade mais proxima é
aquela que corresponde a um uso semelhante e requer o0 minimo de modificacdo estrutural e
funcional para chegar a invencdo reivindicada, ou seja, a anterioridade mais proxima deve estar

dentro do campo de atuacéo da invencao reivindicada ou, pelo menos, intimamente relacionada
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ao problema técnico gque o inventor esta procurando resolver (EPO, 2019). Mais importante
ainda, a anterioridade mais proxima € o ponto de partida para a identificacdo do problema
técnico, que é o fator chave para avaliar se um especialista técnico no assunto pode melhorar a
técnica anterior mais proxima para alcangar a invencdo pleiteada.

Na China, qualquer invencéo, para ser concedida, deve possuir novidade, inventividade
e aplicabilidade pratica, juntamente com o requisito de inventividade, o que significa que, em
comparacdo com a tecnologia existente antes da data do deposito, a invencao deve apresentar,
pelo menos, uma caracteristica substantiva importante que represente uma inovagéo (SIPO,
1984). As Diretrizes para 0 exame de patentes acrescentam, ainda, que uma invencdo deve
possuir caracteristicas substantivas que demonstrem que a invengdo nao é ébvia para um técnico
no assunto (SIPO, 2010). Caso o técnico no assunto consiga obter a invencdo apenas por analise
I6gica, inferéncia ou experimentacdo limitada com base nas anterioridades, a invencdo sera
considerada Obvia. As Diretrizes do Escritorio de Patentes Chinés (SIPO) estabelecem um
principio ao selecionar o estado da técnica mais proximo, que deve ser o estado da técnica no
mesmo campo da patente ou em campos técnicos similares.

Nos trés escritorios, USPTO, EPO e SIPO, o conceito de técnico no assunto também
traz diferencas sutis, mas, em todos, o técnico no assunto € o individuo que analisa a etapa de
atividade inventiva. Neste contexto, os padrdes de analise do requisito de atividade inventiva
acabam sendo determinados pelo nivel do especialista técnico no assunto e as diferencas entre
eles acabam influenciando diretamente no padrdo de andlise entre os trés escritorios (XIANG
etal., 2013).

De acordo com as Diretrizes do EPO, um especialista técnico no assunto € um individuo
hipotético que possui habilidade comum na técnica e pode ser um individuo ou um grupo de
pessoas trabalhando em equipe. O técnico no assunto é alguém que tem conhecimento comum
do campo de atuacdo coberto pela invencado reivindicada. As Diretrizes do EPO afirmam que o
especialista na técnica pode ter acesso a tudo o que estd disponivel no estado da técnica, mas
ndo se espera que esteja familiarizado com a anterioridade em um campo técnico remoto. Ou
seja, 0 técnico no assunto, no ponto de vista do EPO, é aquele que tem capacidades diferentes
sob condicgdes diferentes. No SIPO, o especialista técnico no assunto é definido como um
individuo que presume estar ciente de todo o conhecimento técnico comum e ter acesso a toda
a tecnologia existente antes da data do depdsito ou da data de prioridade no campo técnico a
que a invencao se refere, e deve ter a capacidade de aplicar os meios experimentais de rotina.

No SIPO, presume-se que um especialista técnico no assunto ndo seja um individuo criativo.
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O caso KSR International Co versus Teleflex Inc and Others trouxe modificagfes em
alguns conceitos. Diferentemente do EPO e do SIPO, no USPTO o especialista técnico no
assunto € um individuo de criatividade comum que é capaz de encaixar os ensinamentos de
varias patentes como pecas de um quebra-cabeca. Como ndo existe uma defini¢éo especifica de
criatividade comum, pode-se presumir apenas gque a pessoa que possua habilidades comuns na
técnica, de acordo com o USPTO, tera um grau de habilidade que excede os definidos pelo EPO
ou pelo SIPO (SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, 2006).

Nos trés escritorios, a invenc¢do reivindicada normalmente deve ser considerada como
um todo, principalmente ao avaliar se a invencgdo apresenta ou ndo o requisito de atividade
inventiva.

No Brasil, as Diretrizes de Exame relacionadas a patenteabilidade (INPI, 2016) trazem
as etapas para averiguacao do requisito de atividade inventiva, que consistem em:

1) Determinar o estado da técnica mais proximo;

2) Determinar as caracteristicas distintivas da invencao e/ou o problema técnico de fato
solucionado pela invencéo; e

3) Determinar se, diante do problema técnico considerado, e partindo-se do estado da
técnica mais proximo, a invencgéo é ou ndo 6bvia para um técnico no assunto;

4) Identificar a presenca de indicios da existéncia da inventividade na invengdo que
possam ser utilizados, como, por exemplo, a apresentacao de dados comparativos em
relacdo ao estado da técnica que mostrem a superioridade da invencao, a existéncia
de problema técnico cuja solucéo era desejada hd muitos anos, a apresentacdo de uma
solucdo diferente das atividades rotineiras da area técnica e o sucesso comercial, se
vinculado ao carater técnico da invencéo, e ndo devido a publicidade.

Para avaliar os diferentes métodos de exame de patentes, foram feitas buscas na
bibliografia cientifica da area que resultaram em 8 (oito) métodos, que serdo detalhados e
analisados a seguir: Método Problema-Solucéo, Teste de Graham, Teste de Oliver (ou Teste de
Windsurfing), Teste de Bochnovic, Teste de Markd, Teste de Pozzoli, Teste Teaching,
Suggestion or Motivation — TSM e Teste de Motivacdo Criativa — TMC. Foi realizado um
estudo para identificar os pontos fracos (ou negativos) e fortes (ou positivos) de cada método

com o objetivo de visualizar e, se possivel, minimizar as fraquezas existentes.
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3.1 METODO PROBLEMA-SOLUCAO

Este método possui basicamente as mesmas etapas do Método definido nas Diretrizes
de exame de pedidos de patentes relacionadas a patenteabilidade, exceto que permite o uso de
diversos documentos do estado da técnica e pela auséncia de indicios secundarios de atividade
inventiva. Apesar de o foco principal de exame ser no requisito de atividade inventiva, o
Método Problema-Solucgéo analisa todos os requisitos de patenteabilidade. A primeira etapa do
Método Problema-Solugdo € a analise do documento de patente per se, passo fundamental para
a compreensdo da invencao pleiteada. A partir da compreensao da invencao, a proxima etapa é
a busca das anterioridades e a identificacdo da anterioridade mais préxima. Em seguida, é
realizada a construcdo do esquema de problema e solucdo, na qual ficara evidente se ha um
problema a ser resolvido e se esse problema técnico apontado foi solucionado pela invengéo
conforme descri¢ao no documento de patente. A partir desta etapa, 0 Método Problema-Solucao
sugere a compilacdo dos dados apresentados no documento de patente para identificar a
existéncia de inventividade na invencdo. A questdo é identificar, diante das anterioridades
levantadas, se houve motivacao do técnico no assunto para modificar a invengéo reivindicada
a partir da anterioridade mais proxima ou combinar técnicas presentes em anterioridades para
alcancar a solucéo da invencdo reivindicada. Outro ponto positivo bastante interessante para o
racional de exame do requisito de atividade inventiva do Método Problema-Solucéo é a etapa
could-would approach, que analisa se existe algum ensino nas anterioridades como um todo
que teria levado o especialista técnico no assunto a modificar ou adaptar a anterioridade mais
proxima, para alcancar os resultados apresentados na invencéo. E interessante ressaltar que a
questdo ndo é se a pessoa habil poderia ter chegado a invencao adaptando ou modificando a
técnica, mas se o teria feito porque a anterioridade levantada no relatdrio de busca o incitou a
fazé-lo, na expectativa de alguma melhoria ou vantagem. Essa pergunta é de bastante relevancia
na avaliacdo do requisito de atividade inventiva, uma vez que aprofunda o racional para a
motivacao real.

O Método Problema-Solucéo, utilizado principalmente pelo EPO, define que, ap6s
verificar a anterioridade mais préxima, o técnico no assunto deve estabelecer, de maneira
objetiva, o problema técnico a ser solucionado. O método Problema-Solucgéo foi desenvolvido
com base nas primeiras decisdes das Camaras de Apelagdo do EPO como uma metodologia
para a avaliacdo da presenca ou da auséncia da etapa inventiva de forma objetiva e previsivel.

A abordagem estruturada do método é atribuida a G. Szabo, membro de uma Camara de
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Apelacdo (CRONIN, 2017). Ao formular o problema técnico, o técnico no assunto estudara o
pedido de patente em si e as anterioridades mais proximas para encontrar as diferencas entre a
invencdo pleiteada e a anterioridade mais proxima (EPO, 2019).

De acordo com o Manual de Exames do Escritorio Europeu de Patentes, a anterioridade
mais proxima sera aquela que revelar, em uma Unica referéncia, a combinacdo de caracteristicas
que constituira o ponto de partida mais promissor para o desenvolvimento de uma invencéao
(EPO, 2019). O estado da técnica mais proximo devera ser dirigido a um proposito ou efeito
semelhante ao da invencéo reivindicada ou, pelo menos, pertencer ao mesmo campo técnico ou
a um campo intimamente relacionado com o da invencdo reivindicada. Na prética, o estado da
técnica mais proximo é geralmente aquele que corresponde a um uso semelhante e requer o
minimo de modificaces estruturais e funcionais para chegar a invencao reivindicada. Em
alguns casos, pode haver varios pontos de partida igualmente validos para a avaliacdo da etapa
inventiva, por exemplo, se houver varias solu¢bes viaveis, ou seja, solucGes a partir de
diferentes documentos, que possam levar a solugdo da invencdo. Para uma analise mais
profunda neste caso, pode ser necessario aplicar o método Problema-Solucdo para cada um
desses pontos de partida, ou seja, em relacdo a todas essas solugdes viaveis.

Oltra-Garcia (2018) traz uma andlise sobre a busca conforme é ensinada e executada no
EPO. O autor ressalta que a busca € uma importante etapa do exame de patentes, principalmente
para a descoberta da anterioridade mais proxima. Oltra-Garcia divide a busca formal em quatro
etapas. A primeira etapa ¢ a analise da informacéo recebida, a identificacdo de todos os fatores
relevantes que irdo levar ao objeto reivindicado. Na segunda fase, séo identificadas as bases de
dados, classificacbes ou combinagdes para a descoberta das anterioridades mais proximas.
Nesta etapa, podem ser usados documentos citados pelo inventor e outras referéncias do mesmo
inventor ou de concorrentes do mesmo setor. A terceira etapa € identificar as palavras-chaves e
as classificagdes mais utilizadas. Essas 3 etapas servem para identificar nas anterioridades o “o
qué” (what), o “onde” (where) e o “como” (how). Na quarta etapa, deve ser feita uma avaliagdo
dos documentos resultantes para ver se os resultados encontrados ja sdo suficientes ou se a
busca continua, com mudancas na estratégia de busca. Esta quarta etapa parece ser intuitiva,
mas diminui as incertezas da busca realizada, porque compara as anterioridades encontradas
para suprir, a0 maximo, as questdes “o qué”, “onde” e “como”.

Marttin & Derrien (2018) elaboraram um estudo sobre as estratégias de busca realizadas
no EPO. O foco inicial da busca dentro do Método Problema-Solucdo é encontrar anterioridades
que possam vir a ser destrutivas para o requisito de novidade. Caso ndo haja documentos que

evidenciem a invencdo como um todo, destruindo a novidade do pedido de patente, o foco
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seguird para a busca de anterioridades relevantes para a analise do requisito de atividade
inventiva. A busca é dividida em trés etapas: a analise da invencdo e construcdo da estratégia
de busca, a busca propriamente dita e a analise dos documentos encontrados. As etapas
apresentadas pelas autoras sdo basicamente as mesmas apresentadas por Oltra-Garcia (2018),
uma vez que parecem incluir as questdes sobre classificagdes e bases de dados no final da

primeira etapa (Figura 3).

Pedido de patente

depositado
i Analise do pedido
Fase 1 Coleta de informagoes

Compilagéo de dados

Fase 2 Busca técnica
l Determinacéo das
Fase 3 anterioridades
Aplicacdo da metodologia

Problema-Solucéo

Figura 3 - Etapas de busca realizadas no Escritorio Europeu de Patentes.
Fonte: Adaptada de Marttin & Derrien (2018).

O problema técnico deve ser formulado de forma a identificar o efeito técnico que a
invencdo pleiteada alcancou. O principal fator do Método Problema-Solucéo é que o problema
técnico deve ser uma reconstrucdo de um problema objetivo, conforme realizado por um
especialista técnico no assunto, com base nos efeitos técnicos especificos alcancados pela
invencgéo pleiteada versus a anterioridade mais proxima.

O problema técnico objetivo pode ndo ser aquele que o requerente do pedido de patente
apresentou como "o problema™ da invencdo pleiteada. O problema definido pelo requerente
pode exigir uma reformulacdo, uma vez que o problema técnico objetivo se baseia em fatos
objetivamente estabelecidos, em particular no estado da técnica revelado no decurso do
processo, que pode ser diferente do estado da técnica apresentado pelo requerente quando o

pedido foi apresentado. O estado da técnica citado no relatério de busca pode colocar a invencéao
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numa perspectiva completamente diferente daquela apresentada pelo requerente. Um exemplo
seria quando o problema originalmente apresentado é solucionado pelo fornecimento de um
produto, processo ou método que demonstre alguma melhoria, mas ndo ha evidéncia de que o
objeto reivindicado seja melhorado em relacdo a anterioridade mais préxima descoberta na
busca. Neste caso, o problema tem que ser reformulado como o fornecimento de um produto,
processo ou método alternativo. A obviedade da solugdo reivindicada para esse problema
reformulado deve entdo ser avaliada a luz do referido estado da técnica.

Segundo o Manual de Exames do EPO, por uma questdo de principio, qualquer efeito
proporcionado pela invencdo pode ser utilizado como base para a reformulacdo do problema
técnico, desde que o referido efeito seja derivavel do pedido tal como apresentado. Também é
possivel confiar em novos efeitos apresentados durante o processo, desde que o especialista no
assunto reconheca esses efeitos como implicitos ou relacionados com o problema técnico
inicialmente apresentado. O Manual ressalta que o problema técnico objetivo deve ser
formulado de forma a ndo conter indicagdes para a solucédo técnica, uma vez que inclui parte de
uma solucdo técnica apresentada, que resulta necessariamente em uma visdo ex post facto da
atividade inventiva.

A expressio “problema técnico” ¢ interpretada de forma ampla, mas nao
necessariamente implica que a solucdo técnica seja uma melhoria da arte. Assim, o problema
poderia ser simplesmente procurar uma alternativa que forneca os mesmos efeitos ou efeitos
semelhantes ou de baixo custo. Algumas vezes, o problema técnico objetivo deve ser
considerado como uma agregacao de uma pluralidade de problemas parciais, por exemplo, no
caso em que ndo ha nenhum efeito técnico alcancado por todas as caracteristicas distintivas
consideradas em combinagdo, mas os problemas parciais sdo independentemente resolvidos por
diferentes conjuntos de caracteristicas distintivas.

Apds a reformulacdo do problema técnico, a proxima etapa é avaliar se a invencao
reivindicada teria sido Obvia para um especialista técnico no assunto, tendo em vista a
anterioridade mais proxima e o problema técnico. Com base na anterioridade mais proxima,
deve-se responder a pergunta se o técnico no assunto teria motivacdo para modificar a
tecnologia proposta na anterioridade mais préxima ou combinar diferentes técnicas presentes
em anterioridades para alcancar a solucdo da invencdo reivindicada. Esta é uma etapa
importante para evitar que o técnico no assunto, seja ele examinador ou perito, elabore analises
ex post facto. No EPO, essa etapa € chamada de could-would approach, que traduzido, seria
uma abordagem do que “poderia” ser ¢ do que “seria de fato” (EPO, 2019). Nesta terceira etapa,

0 Manual de Exame do EPO define que a questao a ser respondida é se existe algum ensino nas
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anterioridades como um todo que teria (ndo “poderia” simplesmente, mas “teria”) levado o
especialista técnico no assunto, diante do problema técnico objetivo, a modificar ou adaptar a
anterioridade mais proxima, levando em conta esse ensino, chegando assim a algo que se
enquadre nos termos das reivindicacdes, e assim alcancando os resultados apresentados na
invencdo. Ou seja, a questdo ndo é se a pessoa habil poderia ter chegado a invencdo adaptando
ou modificando a técnica da anterioridade mais proxima, mas se o teria feito porque a
anterioridade o incitou a fazé-lo, na expectativa de alguma melhoria ou vantagem. Quando uma
invencdo requer varias etapas para chegar a solu¢cdo completa do problema técnico, é, no
entanto, considerado 6bvio se o problema técnico a ser resolvido leva a pessoa qualificada a
solucdo de forma gradual e cada etapa individual é 6bvia a luz do que j& foi realizado e da tarefa
residual ainda a ser resolvida.

Stellmach (2009) elaborou um estudo para evidenciar a vantagem do Método Problema-
Solucdo na avaliacéo do requisito de atividade inventiva de pedidos de patentes. Para o autor,
que é examinador de patentes europeu, 0 Método Problema-Solugdo permite uma abstragdo
completa e uma légica clara. Stellmach busca demonstrar que, pelo menos na area quimica, o
Método Problema-Solucdo pode evidenciar o racional de analise de estruturas empiricas com
relacdes entre a atividade e a estrutura do composto e das relagdes com reagdes quimicas
conhecidas pelo especialista técnico.

A novidade de uma invencdo nao deve ser derivada indiretamente de uma simples
combinacdo de caracteristicas conhecidas ou equivalentes. Na Europa, a novidade pode ser
descrita pela substituicdo de uma caracteristica técnica/estrutural ou pela adi¢do ou eliminagao
de caracteristicas técnicas.

Os exemplos apresentados por Stellmach trazem uma visdo da interpretacdo das
anterioridades frente a matéria reivindicada, principalmente na area quimica (Figura 4). Como
o0 estudo do autor foi elaborado com o objetivo de evitar patentes triviais na area, para extrapolar
a analogia para as demais areas tecnologicas, deve-se também extrapolar as caracteristicas

especificas destas areas.
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Figura 4 - Andlise do requisito de novidade de uma invengdo com base na substituicdo, adigéo,
delecdo, selecdo ou sobreposicdo de caracteristicas técnicas.

Legenda: tridngulos — caracteristicas técnicas distintas; retangulos — caracteristicas técnicas comuns do
estado da arte; losangos — propriedades, atividades e efeitos Fle F2

Fonte: Adaptada de Stellmach (2009).
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Stellmach (2011) estudou a relagdo entre estruturas e reagdes no campo da quimica
organica. O autor demonstra que, para a avaliagdo da etapa inventiva, 0 conhecimento do
mecanismo de reacao e o conhecimento dos grupos funcionais que interagem entre si é de suma
importancia. Stellmach ressalta que o Método Problema-solugéo foi introduzido no EPO para
evitar a analise em retrospectiva, para harmonizar as diferentes opinides sobre a etapa inventiva
e para padronizar, de forma objetiva, os critérios utilizados durante a analise do requisito de
atividade inventiva.

Kageyama (2016) prop6s uma forma de comparar a invencao reivindicada com as
anterioridades para analise do requisito de atividade inventiva. Para Kageyama, devem ser
estabelecidos principios e formas de utilizagdo como objeto de andlise para mensurar as
diferencas entre a invencdo e as anterioridades encontradas. Se a diferenca for expressiva, a
etapa inventiva pode ser reconhecida. Para o autor, quanto mais principios forem utilizados,
maior sera a probabilidade de encontrar uma etapa inventiva.

O Método Problema-Solugéo apresenta as seguintes etapas:

1) Determinar a anterioridade mais proxima;

2) Estabelecer, de maneira objetiva, o problema técnico a ser solucionado;

3) Considerando a invencdo reivindicada, a partir da anterioridade mais préxima e do

problema técnico objetivo, questionar se teria sido ou ndo 6bvio para uma pessoa

qualificada.
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3.2 TESTE DE GRAHAM

O Teste de Graham surgiu no Supremo Tribunal dos Estados Unidos, em 1966, para
avaliar objetivamente o requisito de atividade inventiva no caso Graham versus John Deere®.
Este era o teste mais utilizado na Suprema Corte Americana, até que passou a ser usado também
0 TSM, do inglés Teaching, suggestion, or motivation, que sera abordado mais adiante.

O método utilizado no Teste de Graham inicia-se com a defini¢do do escopo da patente
em analise e o estado da técnica a época do depdsito do pedido. A partir dai, devem ser
identificadas as diferencas existentes entre o pedido de patente e as anterioridades encontradas.

Detalhadamente, os passos utilizados no Teste de Graham sao:

1) Delimitacdo do escopo do pedido de patente;

2) Delimitagédo do contetdo do estado da técnica relevante;

3) ldentificacdo das diferengas entre o estado da técnica e as reivindicagdes em anélise;

4) Definicdo do nivel de conhecimento existente no estado da técnica;

5) Determinacdo da atividade inventiva ou da sua auséncia na matéria da invencao,
tendo como base as referéncias encontradas;

6) Utilizacdo de aspectos secundarios que podem ser levados em consideracdo para
explicar as circunstancias que explicam a origem da matéria da invencdo, tais como
sucesso comercial, resolu¢cdo de um problema ndo resolvido anteriormente,
insuficiéncia de outras solugdes.

O Teste de Graham parece ser bem semelhante ao estabelecido nas Diretrizes de Exame
de patenteabilidade utilizadas no Brasil. O Teste de Graham possui 0 foco de analise no
requisito de atividade inventiva, mas ndo define 0 modo de determinagdo se existe ou ndo
inventividade na matéria pleiteada, permitindo um grau maior de subjetividade na decisao.
Adicionalmente, o Teste de Graham analisa o nivel de conhecimento corrente no estado da
técnica apenas na quarta etapa, apos a analise do documento de patente de interesse e da
comparagdo com as anterioridades. Mas o Teste de Graham apresenta pontos positivos que
podem ser incentivados como levar em consideracdo o conhecimento do perito, identificar o
escopo da invencdo como primeira etapa, utilizar aspectos secundarios para aferir a presenca
de inventividade e identificar as diferencas entre o estado da técnica e a invencao pleiteada no

pedido de patente.

% Graham x John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966).
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3.3 TESTE DE OLIVER OU TESTE DE WINDSURFING

O Teste de Oliver (ou Teste de Windsurfing) surgiu no caso Windsurfing International
Inc. versus Tabur Marine (Great Britain) Ltd.?¢, em 1985, no Reino Unido, quando o juiz Oliver
definiu etapas para anélise da atividade inventiva (MARKO, 2007).

O Teste de Oliver ou de Windsurfing compreende 0s seguintes passos:

1) Identificar o conceito inventivo da patente em anélise;

2) Incorporar (o Tribunal) o papel de uma pessoa com conhecimentos correntes na
matéria, na data de prioridade;

3) Identificar as diferencas existentes entre a matéria conhecida ou utilizada e a
invencao em analise;

4) Se questionar (o0 Tribunal), como se nédo tivesse qualquer conhecimento sobre a
invencdo em analise, se essas diferencas constituem etapas que seriam evidentes
para um perito na técnica ou se iriam requerer algum grau de atividade inventiva.

O Teste de Oliver (ou de Windsurfing) possui como pontos positivos a identificagdo do

conceito inventivo da patente como primeira etapa e a identificacdo das diferencas entre o
estado da técnica e a patente em analise. Porém, o foco da analise é no requisito de atividade
inventiva e ndo utiliza aspectos secundarios para substanciar a avaliacdo. Além disso, o teste
sugere que o magistrado incorpore o papel de técnico no assunto para questionar se ha
obviedade ou inventividade na patente em analise, porém essa “troca de papéis” pode se tornar
improficua quando o assunto técnico for demasiadamente complexo.

O Teste de Oliver parece conter aspectos diferentes do método utilizado nas Diretrizes

de exame brasileiras, tanto em termos de conceito, por ser um método criado para ser utilizado
pelo Tribunal, como em termos de etapas pré-estabelecidas, como as etapas de incorporacéo e

questionamentos pelo magistrado como um técnico no assunto.

3.4 TESTE DE BOCHNOVIC

O Teste de Bochnovic foi criado pelo advogado e agente de propriedade industrial do
Canadéa John Bochnovic, em 1982 (BOCHNOVIC, 1982).

26 Windsurfing International Inc. x Tabur Marine (Great Britain) Ltd., Reports of Patent, Design and Trade Mark
Cases, 102(4), 59-82 (1985).
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O Teste de Bochnovic compreende as seguintes etapas:

1) Interpretar as reivindicacdes da patente em analise;

2) Estabelecer de forma clara o estado da técnica para comparar cada reivindicagdo da

patente em analise;

3) Analisar comparativamente a invencdo reivindicada e o estado da técnica para

determinar, pelo menos, uma diferenca;

4) Comparar as anterioridades da invencao com a(s) diferenca(s) a ser(em) avaliada(s);

5) Awvaliar a diferenca, ou seja, 0 passo inventivo;

6) Aplicar as considera¢des secundarias.

O Teste de Bochnovic tem como etapas a utilizacdo de aspectos secundarios e a
identificacdo das diferencas entre o estado da técnica e a patente em anélise, etapas proximas
as utilizadas no Brasil. Entretanto, a primeira etapa € a interpretacdo das reivindicacdes da
patente em analise. Para interpretar de forma eficiente um quadro reivindicatorio, é necessario
anteriormente compreender o problema existente no estado da técnica, compreender a solugéo

trazida pela patente e conhecer o estado da técnica sobre o assunto tratado.

3.5 TESTE DE MARKO

Marko (2007) fez uma analise de alguns métodos existentes para andlise de atividade
inventiva e concluiu que a primeira etapa de analise ndo deveria ser a determinacdo do estado
da técnica, conforme definido no Teste de Graham. Na visdo de Markd, a primeira etapa do
teste de atividade inventiva deveria ser a determinagdo do nivel de conhecimento corrente,
porgue sera o0 examinador o especialista a analisar a descricdo e as reivindicacdes e a primeira
etapa deve justamente envolver a determinagdo da pessoa com conhecimentos correntes da

matéria.

As etapas do Teste de Marko sao:

1) Determinar (a pessoa competente na matéria) o nivel e os conhecimentos na matéria
relevante de uma pessoa ficticia, dependendo da matéria objeto da invencédo e seu
conhecimento comum como técnico, engenheiro, pesquisador;

2) Estabelecer de forma clara e sem ambiguidades qual é o estado da técnica,

envolvendo a determinacdo das publicacbes relevantes que, junto com o



70

conhecimento geral da pessoa competente na matéria (etapa 1), constituem as
anterioridades para avaliacdo do requisito de atividade inventiva. Paralelamente,
deve-se determinar que ensinamentos esse especialista na técnica teria retirado na
data relevante, ou seja, na data da prioridade ou do depdsito da invencao;

3) Interpretar as reivindicacdes da patente ou do pedido de patente em analise com base
na descricdo e desenhos, se houver;

4) Analisar comparativamente a invencéo reivindicada de modo a definir as diferengas
existentes em relacdo ao estado da arte;

5) Analisar indicadores secundarios, tais como sucesso comercial, solu¢cdo de um
problema existente, efeito inesperado, preconceito contra a invencéo, sinergia;

6) Questionar se a invencdo € inventiva ou ébvia - O examinador deve se colocar no

lugar da pessoa competente na matéria e decidir se a(s) diferenca(s) teria(m) sido
Obvia(s) para essa pessoa na data relevante ou se, pelo contrario, tem atividade
inventiva, avaliando, pelo menos, uma consideragdo secundaria.

O Teste de Markd permite a utilizacdo da experiéncia do técnico no assunto no exame
da patente, identifica as diferencas entre o estado da arte e a patente e utiliza diversos aspectos
secundarios. Entretanto, o foco de analise € no requisito de atividade inventiva e descreve, como
primeira etapa, a determinacdo do nivel de conhecimento do técnico no assunto. A
determinacdo do nivel de conhecimento do técnico no assunto no caso de exame de uma patente
deve ser feita apds compreender o escopo técnico do pedido de patente em questdo, caso
contrario, essa determinacdo serd ampla para 0 exame da matéria e trara subjetividade na

avaliacdo do requisito de atividade inventiva, foco do método.

3.6 TESTE DE POZZOLI

O Teste de Pozzoli foi criado em 2008, no Reino Unido, pelo juiz L. J. Jacob no caso
Pozzoli versus BDMO (ROBERTS & FOOT, 2007), e possui o foco no requisito de atividade
inventiva, como uma tentativa de reformulacéo do Teste de Oliver (ou de Windsurfing).

As etapas do Teste de Pozzoli séo:

1) Identificar o individuo especialista na técnica e identificar o conhecimento sobre a

matéria na data de depdsito da invencdo ou da prioridade;

2) Identificar o conceito inventivo das reivindicacdes da patente em analise;
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3) Identificar se existem diferencas entre o estado da técnica e a invencao reivindicada;

4) Determinar se essas diferencas teriam sido passos 6bvios para um especialista na

area ou se teriam requerido algum grau de atividade inventiva.

O Teste de Pozzoli considera como primeira etapa a identificacdo da pessoa versada na
técnica objeto da invencdo, por meio da identificacdo da expertise desse individuo especialista
na matéria e do conhecimento adquirido por esse individuo na época da data de depdsito da
invencdo ou de sua prioridade. A segunda etapa consiste na avaliagdo do conceito inventivo,
por meio da analise da diferenca entre o objeto reivindicado e o que existe no estado da técnica
para, posteriormente, decidir se essa diferenga encontrada seria 6bvia ou se incluiria algum grau
de inventividade.

O foco de analise do Teste de Pozzoli também é no requisito de atividade inventiva e
descreve, como primeira etapa, a determinacao do nivel de conhecimento do técnico no assunto,
assim como também ocorre no Teste de Markd. Adicionalmente, o Teste de Pozzoli néo utiliza

0S aspectos secundarios no exame da patente.

3.7 TESTE TEACHING, SUGGESTION OR MOTIVATION — TSM

O teste TSM (do inglés Teaching, suggestion, or motivation) surgiu durante a analise de
obviedade de uma patente, na qual a concessao ndo foi impedida pela simples reconstrucéo de
uma invencédo a partir das anterioridades, mas pelo avanco significativo ou ndo da invencao
proposta a época do deposito (WAGNER & STRANDBURG, 2006).

O Teste TSM se tornou um dos testes mais utilizados nos EUA, ap6s o julgamento do
caso KSR International Co. versus Teleflex, Inc. (SUPREME COURT OF THE UNITED
STATES, 2006), em que a Suprema Corte dos EUA levantou a questdo sobre a afirmacgéo de
que uma invencdo reivindicada ndo poderia ser considerada "0bvia" e, portanto, ndo patenteavel
segundo 35 U.S.C. 8103 (a), na auséncia de algum "ensinamento, sugestdo ou motivacao"
comprovados que levariam uma pessoa versada na técnica a combinar a anterioridade na
maneira reivindicada. Assim, ficou estabelecido que, para combinar os ensinamentos das
anterioridades para demonstrar a obviedade de uma invengdo, uma combinacdo deveria ser
suportada por “ensinamento, sugestdo ou motiva¢do” para fazé-lo. De acordo com Wagner &
Strandburg (2006), as decis6es de nulidade foram aproximadas, usando ou ndo o teste TSM,

levando a acreditar que o referido teste poderia auxiliar na tomada de decisdo pelo juiz por
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apresentar outros indicios de obviedade ndo examinados anteriormente, além de funcionar
como uma espécie de baluarte nos casos de analise em retrospectiva. No caso KSR, o tribunal
declarou que a natureza do problema poderia ser uma motivacao para chegar as combinacdes
quando duas anterioridades abordarem o problema exato que o inventor estava tentando
resolver.

As conclusfes do debate entre os autores, em que Wagner se mostra a favor do TSM e
Strandburg anti-TSM levam a crer que podem existir alternativas melhores para o teste TSM,
talvez concentrando a atencdo nas capacidades do especialista no assunto ou, ainda,
complementando com os demais testes (WAGNER & STRANDBURG, 2006). Por exemplo, a
metodologia do TSM poderia fornecer um primeiro corte para eliminar as reivindicagdes mais
Obvias, se concentrando no que as anterioridades poderiam sugerir sobre a combinagdo de
referéncias. A partir dessa etapa, o Teste de Graham seria capaz de fornecer uma estrutura viavel
para a anélise da obviedade, que incluiria uma analise robusta sobre as habilidades do perito,
as ferramentas usadas no campo técnico da invencao, os tipos de experimentos realizados e 0s
problemas resolvidos. Entretanto, Strandburg ressalta que o TSM pode ser usado para aumentar
o escopo de entendimento de “ensinamento, sugestio ou motivagdo” para alcance das
combinacges. O foco do problema identificado por Strandburg ndo estaria na competéncia dos
examinadores, mas na énfase dada pela metodologia do teste TSM as “evidéncias factuais™ das
sugestBes a serem combinadas e ndo na analise da obviedade por meio do conhecimento técnico
do perito especialista. Ao invés de ser uma demonstracdo de busca de combinacdes, o perito
estaria a frente e no centro da estrutura da metodologia de Graham.

A finalidade do método proposto seria determinar se um técnico no assunto seria
motivado por sugestdo, ensinamento explicito ou implicito do estado da arte a encontrar a
solucdo técnica reivindicada, ou se sua criagao decorreria de verdadeira inventividade. Assim,
buscando resolver a questdo da evidéncia com mais uniformidade e consisténcia, o Circuito
Federal norte-americano empregou o teste TSM, sob o qual uma reivindicacdo de patente s6 se
mostra Obvia se o0 estado da técnica, a natureza do problema ou o conhecimento de uma pessoa
com habilidade comum na arte revelar alguma motivacdo ou sugestdo para combinar os
ensinamentos do estado da técnica.

A conclusdo de obviedade do Teste TSM estéo suportadas em questdes objetivas, dentre
elas:

a) combinacgdo de elementos do estado da técnica de acordo com métodos conhecidos,

para produzir resultados previsiveis;
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b) simples substituicdo de um elemento conhecido por outro para obter resultados
previsiveis;

c) uso de técnica conhecida para aprimorar dispositivos similares (métodos ou produtos)
da mesma forma;

d) aplicacdo de uma técnica conhecida para um dispositivo conhecido (método ou
produto) preparado para aprimoramento, para produzir resultados previsiveis;

e) escolha entre um numero finito de solugdes previsiveis identificadas, com uma
expectativa razoavel de sucesso - "6bvio de tentar™;

f) um trabalho conhecido em um campo de empreendimento podera motivar variacées
do mesmo, para uso no mesmo campo ou em um diferente, baseado nos incentivos ao projeto
ou de outras forcas do mercado, se as varia¢Ges sdo previsiveis para alguém com conhecimentos
medianos na arte;

g) um ensinamento, sugestao ou motivacdo no estado da técnica que teria levado alguém
com conhecimento mediano a modificar a referéncia do estado da técnica ou a combinar os
ensinamentos de referéncia do estado da técnica, para chegar a invencao reivindicada — TSM.

Ap0s trés anos da decisdo do caso KSR versus Teleflex, Inc., o USPTO publicou um
conjunto de diretrizes revisadas e diferentes (setembro de 2010). Um dos elementos mais
surpreendentes das diretrizes de 2007 do USPTO foi o teste TSM para obviedade. O teste TSM
foi amplamente discutido pela Corte no caso KSR, que expressou seu apreco pelo teste, mas
advertiu o Circuito Federal para ndo o aplicar de forma "rigida" ou "formalista".

De acordo com as Diretrizes do USPTO de 2007, no entanto, além do TSM, surgiram
com o caso KSR seis testes de obviedade, que deram aos examinadores seis novas maneiras de
rejeitar reivindicacgdes e assim ajudar a alcancar a reducéo na taxa de concesséo de patentes:

A) Os resultados da combinagdo de elementos do estado da arte sdo "previsiveis" e 0s
elementos quando combinados “"desempenham a mesma funcdo que desempenhavam
separadamente”.

B) "O escopo do documento de anterioridade difere da reivindicacéo pela substituicao
de alguns componentes. Os componentes substituidos eram conhecidos. Assim, o resultado da
substituicdo é previsivel".

C) "A invencdo reivindicada tem uma "melhoria" sobre um dispositivo basico (ou
método, produto) ensinado em uma referéncia. O estado da arte anterior também ensina um
"dispositivo comparavel” melhorado da mesma forma. O resultado da melhoria é previsivel”,

D) "A invencdo reivindicada tem um ‘'aperfeicoamento’ sobre um dispositivo (ou

método, produto) de base ensinado em uma referéncia. O estado da arte anterior ensina uma
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técnica conhecida que é aplicavel ao dispositivo base. A aplicacdo da técnica conhecida teria
produzido uma melhoria e era previsivel".

E) Existe um "problema ou necessidade reconhecida na arte, incluindo pressdo do
mercado ou necessidade de projeto”, tendo um "numero finito de solugbes previsiveis
identificadas", uma das quais leva a invencdo reivindicada.

F) "O estado da arte anterior ensina um dispositivo basico (ou método, ou produto)
semelhante ou analogo as reivindica¢cfes. Os incentivos de projeto ou as forcas de mercado
teriam provocado mudancas no dispositivo base. As variagdes ou principios conhecidos
satisfariam a diferenca entre a invencdo reivindicada e a técnica anterior".

Nas Diretrizes de 2010, apenas dois dos testes de obviedade permaneceram. A validade
das Diretrizes de 2007 é reiterada, mas o documento afirma que "as outras razdes discutidas nas
Diretrizes KSR de 2007 ndo sdo o foco de discussdes separadas nesta Atualiza¢do das Diretrizes
KSR de 2010". As Diretrizes da KSR de 2010 insistem apenas que, além do TSM, existem dois
outros testes de evidéncia:

(a) "substituir um elemento conhecido por outro”, o que requer que "o resultado obtido
teria sido previsivel".

(b) "o 6bvio para tentar a logica", que requer "um problema ou necessidade reconhecida
na arte” e "um namero finito de solugdes identificadas e previsiveis para a necessidade ou
problema reconhecido”.

O TSM determina o problema e a solucdo técnica trazida pela invencdo, depois
identifica as diferencas entre o estado da arte e a patente em analise e utiliza diversos aspectos
secundarios na avaliacdo da presenca ou ndo de inventividade. Entretanto, o foco de analise é
apenas no requisito de atividade inventiva e, se utilizado de forma isolada, principalmente em
invencdes de combinacgdes, pode aumentar o escopo do que se entende como ensinamento,

sugestdo e motivacéo.

3.8 TESTE DE MOTIVACAO CRIATIVA - TMC

O Teste de Motivacdo Criativa surgiu no Brasil, em 2015, na decisdo do processo n°
0802461-54.2011.4.02.5101 (BRASIL, 2015b), na qual Marcia Maria Nunes de Barros, Juiza
da 13? Vara Federal do Rio de Janeiro (VFRJ) proferiu a sentenca por meio do teste de

obviedade, criado e denominado por ela, de Teste de Motivacédo Criativa, criado com subsidios
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da LPI, das Diretrizes de Exame do INPI e das experiéncias internacionais, como o Método
TSM, detalhado acima (LESSA, 2018).

O Teste de Motivacdo Criativa foi estabelecido com o objetivo de estabelecer um
método objetivo e criterioso para gerar seguranca juridica na analise do requisito de atividade
inventiva, reduzindo a subjetividade na analise.

A acdo que ocasionou a criacdo do TMC pela Juiza foi interposta pela Associacdo
Brasileira das Industrias de Medicamentos Genéricos (Pro-Genéricos) em face do INPI e da
Astrazeneca, com 0 objetivo de anular a patente de invengdo concedida PI0003364-2, que
protegia 0 medicamento Crestor, que contém como insumo a rosuvastatina, por auséncia dos
requisitos de novidade e atividade inventiva. A pericia técnica efetuada concluiu pelo
atendimento de todos os requisitos patentarios necessarios a concessdo da patente. Essa
concluséo foi colidente com as alegag6es da empresa EMS, que foi admitida no feito como
assistente litisconsorcial da Pro-Genéricos, com as alegacdes da Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitaria (ANVISA), admitida no feito como litisconsorte passiva e com as
alegacdes da Associacdo Brasileira das Industrias de Quimica Fina, Biotecnologia e suas
Especialidades (ABIFINA), admitida na qualidade de amicus curiae?’.

Apos anélise da divergéncia de entendimento entre os pareceres técnicos e o laudo
pericial, a Juiza concluiu que a atribuicdo do requisito de atividade inventiva ndo era uma
questdo apenas técnico-cientifica, mas de técnica juridica da interpretacdo do nivel de
inventividade exigido pelas normas reguladoras (LESSA, 2018).

Para a realizagdo do TMC, a Juiza Marcia Nunes estabeleceu, com base no direito
comparado e nas normativas do INPI, as caracteristicas de um técnico no assunto que serdo
abordadas mais adiante.

Esse estabelecimento de caracteristicas que um técnico no assunto deve ter é de extrema
relevancia para a aplicacdo dos métodos de exame pericial de patentes, uma vez que a diferenca
de conhecimento intrinseco entre um técnico no assunto e um individuo comum pode trazer
ainda mais subjetividade a analise, pelas diferencas de compreensdo das caracteristicas
essenciais de uma inveng&o.

As etapas do TMC séo:

1) Determinar o problema e a solucdo técnica reivindicada;

2) Definir o estado da técnica suscetivel de conhecimento por um técnico no assunto;

27 Amicus curiae (amigo da corte) é uma expressao latina utilizada para designar o terceiro que ingressa no
processo com a fungéo de fornecer subsidios ao 6rgdo julgador (Enciclopédia Juridica da PUC/SP, 2018)
(https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/163/edicao-1/amicus-curiae).
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3) Determinar as anterioridades relevantes; verificar as semelhancas e diferencas;

4) Examinar a motivacao criativa, ou seja, se um técnico no assunto teria sido motivado
a realizar a combinacdo ou as modificacdes necessarias para chegar a solucéo
técnica reivindicada, tendo em vista as informacdes constantes do estado da arte.
Subsidiariamente, verificar indicios de atividade inventiva aptos a afastar a
obviedade, tais como se o problema técnico ja era conhecido, mas ndo solucionado,
se houve a superacgdo de uma barreira técnica, se obteve sucesso comercial vinculado
ao carater técnico da invencdo, e ndo a publicidade, ou se obteve um efeito técnico
inesperado;

Concluindo pela obviedade, apresentar fundamentacdo com base em raciocinio
objetivo apto a dar suporte a tese, conforme o seguinte rol exemplificativo, ndo
taxativo: a) a combinacdo de elementos do estado da técnica de acordo com métodos
conhecidos, produzindo resultados previsiveis; b) a mera substituicdo de um
elemento conhecido por outro, sem a demonstracdo de efeito técnico vantajoso
inesperado, obtendo resultados previsiveis; (c) o uso de técnica conhecida na area
geral, vizinha ou sugerida no estado da técnica da area em questdo, para aprimorar
dispositivos, métodos ou produtos similares, produzindo resultados previsiveis; (d)
a escolha de solugdo Obvia de se tentar, dentre um numero finito de solugdes
previsiveis identificadas, com uma expectativa razoavel de sucesso que se mostrou
fundamentada; (e) um ensinamento, sugestdao ou motivacdo no estado da técnica,
ndo necessariamente explicito, que teria levado alguém com conhecimento mediano
a modificar a referéncia do estado da técnica ou a combinar o0s ensinamentos de

referéncia do estado da técnica, para chegar a invengdo reivindicada.

Apds analise dos métodos de exame pericial de patentes, observa-se que alguns ajustes
ou insercBes de etapas anteriores a sua aplicacdo poderiam auxiliar na compreensdo da
subjetividade na andlise pericial, principalmente em relacdo a identificagdo do escopo da
patente, a obviedade da invencdo e a diminuicdo da assimetria de informacdo que chegaré ao
magistrado responsavel pela deciséo.

O TMC parece ser, atualmente, 0 método mais completo dentre os apresentados, por ser
aceito como metodologia de andlise pericial pelas Varas Federais do Rio de Janeiro, que sdo as
Varas especializadas em Propriedade Intelectual no Brasil. Além de ser o método mais sugerido
e aceito pelas VFRJ, o TMC apresenta etapas adicionais com o objetivo de evidenciar, com

mais detalhes, os indicios de atividade inventiva aptos a afastar a obviedade. Além destas,
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outras etapas incluem embasar a conclusdo do perito nomeado, apresentando um rol
exemplificativo para verificar se a patente é ébvia.

Por meio da comparacao entre os métodos percebe-se que a dificuldade da afericao de
obviedade esta, provavelmente, ligada a assimetria de informacGes oferecidas pelas partes do
processo. No quadro 1, abaixo, é exibido um resumo dos oito métodos apresentados.

Para compreender as incertezas intrinsecas durante o exame pericial de patentes e
compreender e, possivelmente, reduzir a subjetividade na deciséao, foi feito um estudo sobre os

conceitos de subjetividade e objetividade com foco na compreensao da informacéo.
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Problema- Teste de Teste de Teste de Teste de Markéd Teste de TSM T™MC
Solucéo Graham Oliver Bochnovic Pozzoli

1) 1) Delimitar o | 1) Identificar o | 1) Interpretar as 1) Determinar os | 1) Identificar o | Verificar se: 1) Determinar
Determinar a | ambito da conceito reivindicacbes da | conhecimentos na | especialista na | 1) os resultados | o problemae a
anterioridade | patente; inventivo da patente; matéria relevante | técnicae o do estado da solucdo;
mais 2) Delimitar o | patente; 2) Estabelecer o de uma pessoa conhecimento | arte sdo 2) Definir o
proxima; estado da 2) Incorporar a | estado da técnica | ficticia,; sobre a previsiveis e se | estado da
2) técnica; pessoa com para comparar 2) Estabelecer o matéria; desempenham a | técnica
Estabelecer, | 3) Identificar | conhecimentos | cada estado da técnica | 2) Identificar o | mesma funcdo | conhecido
de maneira diferencas na matéria; reivindicacdo da | e conhecimento conceito separadamente; | pelo técnico
objetiva o entre o estado | 3) Identificar | patente; na técnica, inventivo das | 2) o escopo da | no assunto;
problema daarteea as diferencas | 3) Analisar 3) Interpretar as reivindicacgdes; | anterioridade 3) Determinar
técnico a ser | patente; entre o comparativamente | reivindicagGes; 3) Identificar | difere da as
solucionado; | 4) Definiro conhecidoea | ainvencdoeo 4) Analisar se existem reivindicagéo anterioridades;
3) nivel de invencao; estado da técnica | comparativamente | diferencas por substituicdo; | verificar as
Considerando | conhecimento | 4) Questionar | para determinara | e definir as entre o estado | 3) ha uma semelhancas e
a invencao existente; se essas diferenca; diferencas datécnicaea | melhoriasobre | diferencas;
reivindicada, | 5) Determinar | diferencas sdo | 4) Comparar as existentes; invencéo; uma invencao 4) Examinar a
a partir da inventividade | etapas anterioridades 5) Analisar 4) Determinar | basica; motivacao
anterioridade | ou sua evidentes para | com as diferencas | indicadores se as 4) a invencao criativa.
mais proxima | auséncia na um perito na | a serem avaliadas; | secundarios diferengas sdo | tem
edo invencdo com | técnicaouse | 5) Avaliar a (sucesso passos Obvios | aperfeicoamento
problema base nas iriam requerer | diferenca, ou seja, | comercial, para um ja ensinado;
técnico anterioridades; | algum grau de | o passo inventivo; | solugédo de um especialista ou | 5) existe
objetivo, 6) Utilizar atividade 6) Aplicar as problema se teriam problema
questionar se | aspectos inventiva. consideracdes existente, efeito requerido existente na arte
teria sido ou | secundarios secundarias. inesperado etc.); | algum grau de | 6) o estado da
ndo 6bvio (sucesso 6) Questionar se a | atividade arte ensina algo
para uma comercial, invencdo é inventiva. semelhante ou
pessoa resolucgéo de inventiva ou analogo a
qualificada. um problema). Obvia. invencao.

Quadro 1 - Resumo dos métodos de andlise de obviedade.
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4 A QUESTAO DA SUBJETIVIDADE NO EXAME PERICIAL DE PATENTES

Conforme Barbosa (2009) menciona em seus estudos, para assegurar a sindicabilidade
e repetibilidade do juizo de atividade inventiva, os sistemas juridicos propdem métodos de
avaliacdo. O objetivo de tais métodos é tentar obter o maximo de certeza possivel e assegurar
que a reiteracdo do exame, dentro dos pardmetros postulados, levard a igual resultado.
Conforme conclui o autor, “a decisao de atividade inventiva ¢ sempre de fato e de direito, € os
testes indiciais auxiliam o decisor final, que, na maior parte das vezes, carecera de meios para
repetir, ele mesmo, a integridade da avaliacao direta”.

A avaliacdo dos requisitos e condicdes de patenteabilidade, por mais desmembrada que
seja, requer o “olhar” do examinador ou perito. Esse “olhar” traz a subjetividade intrinseca do
pesquisador que observa o objeto pesquisado. Assim, faz-se necessaria a analise das defini¢des
acerca dos conceitos de objetividade e subjetividade para tratar a analise de forma a
compreender e, se possivel, diminuir as incertezas presentes nos resultados observados.

A objetividade pode ser definida como a qualidade daquilo que é objetivo, externo a
consciéncia, resultado de observagdo imparcial, independente das preferéncias individuais.
Epistemologicamente, o conceito de objetividade caracteriza a validade de um conhecimento
ou de uma representacéo relativa a um objeto. A subjetividade, por sua vez, pode ser entendida
como o intimo do individuo, como ele observa e relaciona a sua visdo, que contém valores e
principios decorrentes de sua trajetoria com o mundo externo.

Ambos os conceitos trazem conotagdes distintas. Enquanto a objetividade traz uma
conotagdo positiva, a subjetividade traz consigo uma conotagdo negativa, a qual diminui a
confiabilidade na informag&o ou no individuo que a pesquisou. Para Barros (2010), o contraste
entre 0s conceitos remete a triade do processo cognitivo descrita por Schaff (1971), a qual
compreende (i) 0 sujeito que conhece (sujeito); (ii) o objetivo do conhecimento (objeto); e (iii)
0 produto do processo de conhecimento (conhecimento). Schaff descreve trés modelos de
processo cognitivo com base nesta triade: o modelo mecanicista, centrado no objeto e no qual
0 sujeito descreve passivamente o objeto; o modelo idealista, centrado no sujeito que percebe
0 objeto de conhecimento como parte de sua construcao; e, 0 modelo que se baseia na interacdo
entre sujeito e objeto, no qual o sujeito € ativo, mas dependente de condicionamentos trazidos
pelo ponto de vista da realidade socialmente transmitida.

Para muitos pesquisadores, principalmente da area de Ciéncias da Vida, a analise

deveria ser neutra, isenta de opinides, para evitar que os resultados de pesquisa fossem
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questionados, ou mesmo invalidados. Surge, entdo, o paradigma da neutralidade. A ideia de
paradigma, construida por Thomas Kuhn na segunda metade do século XX, implica em um
modelo padréo para a producao do conhecimento (KUHN, 1975). Ou seja, 0 mesmo modelo
padrdo de producdo do conhecimento alimenta as diferentes teorias. Mas como isolar as
intencdes ou ideologias pessoais, ou simplesmente as bagagens de conhecimento de cada
individuo? Para Kuhn, o paradigma vigente foi iniciado por Descartes e serviu tanto a ciéncia
como a filosofia. Descartes elaborou um método cientifico que pressupde em suas diretrizes
que o saber sera confirmado ao fim, com a concluséo e desfecho do raciocinio, tendo como
objetivo a conducdo da razdo na busca da verdade nas ciéncias (KUHN, 1975). A metodologia
descrita por Descartes foi fundamentada em quatro preceitos: (i) ndo se pode aceitar algo que
ndo se mostre evidente; (ii) as dificuldades devem ser divididas em guantas partes possiveis;
(iii) a pesquisa se inicia pelos objetos mais simples e faceis de serem conhecidos, para, em
momento posterior, visualizar os mais complexos; e, (iv) devem ser realizadas revisdes gerais,
com o objetivo de evitar omissdes importantes (TOVAR, 2018). A partir de Descartes, fica
firmada a autonomia do individuo como ser pensante, gerando uma transformacéo na relacao
objeto-sujeito, que dara origem a subjetividade.

Kuhn (1975) elenca cinco caracteristicas de uma boa teoria cientifica: (i) uma teoria
deve se conformar com precisdo a experiéncia, ou seja, as consequéncias da teoria devem
concordar com os resultados da experimentacéo e da observacéo existentes; (ii) uma teoria deve
ser consistente internamente e com outras teorias correntes aplicaveis afins; (iii) uma teoria
deve ter uma extensa abrangéncia, ou seja, deve ir além das observacdes, leis ou subteorias
particulares cuja explicagdo motivou sua formulagéo; (iv) uma teoria deve ser simples, levando
ordem a fendmenos que, em sua auséncia, permaneceriam individualmente isolados e
coletivamente confusos; e, (v) uma teoria deve ser fértil em novos achados de pesquisa, deve
abrir portas para novos fendmenos ou a rela¢6es antes ignoradas entre fenémenos ja conhecidos.

Kant foi o primeiro a reconhecer que a objetividade cientifica esta estreitamente
relacionada com a elaboracdo de teorias, com o uso de hipoteses. Popper (2012) compartilha
do entendimento de Kant. Para eles, o conhecimento cientifico deve ser justificavel,
independente de capricho pessoal e uma justificacdo sera objetiva se puder, em principio, ser
submetida a prova e compreendida por todos.

A partir de Kant surge a importancia do sujeito do conhecimento, um sujeito que reflete
sobre as respostas as questdes formuladas, tendo como ponto de partida o individuo e a sua
relacdo com o objeto e ndo o objeto em si. Streck (2011) ressalta a omisséo kantiana sobre o

problema da linguagem. Enquanto Hume entendia a linguagem como algo intermediario entre
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as impressdes sensiveis e 0 pensamento abstrato, Kant ndo dava a linguagem uma funcéo
especifica nos processos de conhecimento, a ndo ser como um instrumento auxiliar. Heidegger,
por sua vez, traz a “vontade de vontade”, um puro querer, destituido de fundamentagdo. Para
Heidegger, “na objetivacao, o proprio homem e tudo o que ¢ humano se transforma em mero
fundo de reserva que, computado psicologicamente, é inserido no processo de trabalho da
vontade de vontade” (HEIDEGGER, 2007). Para Aristoteles, a verdade estava presente na
esséncia das coisas. Para Descartes, a verdade estava presente na consciéncia do sujeito
pensante, por meio da “vontade de vontade”, que traz a subjetividade do individuo.

O atual modelo de ciéncia se baseia na analise de contetdo, trazendo um modelo duro,
rigido, de corte positivista, herdeiro de um ideal preconizado pelo lluminismo, centrando-se na
crenca de que a "neutralidade™ do método seria a garantia de obtencdo de resultados mais
precisos (ROCHA & DEUSDARA, 2005). Esse movimento vem no sentido de néo so preservar
a objetividade, mas também afastar qualquer indicio de "subjetividade™ que possa invalidar a
analise. Entretanto, Bourdieu (1976) lembra que a teoria positivista traz a ciéncia solucdes para
todas as questdes, desde que comprovadas cientificamente, com critérios objetivos. E como se
0 acumulo de conhecimento pudesse gerar um consenso sobre suas solu¢des. Como Latour
menciona em “Jamais fomos modernos”, quando tentamos desconstruir o conhecimento
fornecido ao longo das geracGes, acabamos por modifica-lo, mas pode ser observado que, ao
final, sempre iremos retornar a esséncia daquele conhecimento como ele foi transmitido,
trazendo suas caracteristicas originarias e suas subjetividades intrinsecas (LATOUR, 1947).

Penna (2005) discute a relacdo entre sujeito e objeto como pesquisador e fenémeno.
Segundo a autora, esta € uma relagdo dialética e simbolica, em que sujeito e objeto participam
ativamente do conhecimento, mas que deve ser balanceada de tal forma que sejam evitadas
posicOes unilaterais. Se a subjetividade for desconsiderada, ela permanecerd inconsciente no
processo de conhecimento e tendera a se projetar de forma automatica e primitiva. A autora
conclui que entre a objetividade e a subjetividade, 0 maximo que se pode almejar é uma
intersubjetividade, evitando-se tanto o ‘subjetivismo’ como o ‘objetivismo’.

O Positivismo, existente durante o século XVIII, foi um movimento que gerou ideias e
métodos norteados pela objetividade. O Positivismo tentou seguir um modelo naturalista de
ciéncia, por meio de métodos e perspectivas analiticas, em que leis pudessem prever e controlar
as relagdes entre os homens. A objetividade do conhecimento, a neutralidade do pesquisador e
a confiabilidade nos resultados eram exigéncias fundamentais deste movimento
(NASCIMENTO & AIRES, 2013). Se por um lado, a objetividade é capaz de trazer uma
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aparéncia de legitimidade, por outro, a objetividade traz um distanciamento do pesquisador em
relacdo ao seu objeto de pesquisa.

Weber (1864-1920) questionou essa confianga do subjetivismo em formular leis sociais.
O autor publicou em 1904 o ensaio “A objetividade do conhecimento na ciéncia social e na
ciéncia politica”. No ensaio, Weber estabelece uma distin¢do de principio entre o conhecimento
do “ser” e do “dever ser” (WEBER, 2004). Para o autor, qualquer analise que traga reflexdes
estara ligada as categorias de “fim” e dos “meios”. O ser humano ¢é capaz de determinar 0s
meios adequados ou ndo para conduzir ao fim proposto e calcular as possibilidades de alcancar
tal fim pelos meios escolhidos para tal. A partir desta capacidade, é também possivel criticar o
proposito como aceitavel ou inaceitavel. Dessa maneira, 0 pesquisador é capaz de confrontar
as consequéncias desejadas e ndo desejadas da sua atuacdo. Segundo as teorias de Weber,
ninguém que proceda com uma consciéncia responsavel podera deixar de confrontar o fim
desejado com as consequéncias de sua atuacdo. Dessa forma, indiretamente havera uma
valoracdo dos meios utilizados. Porém, qualquer valoracdo s6 podera ser criticada a partir de
uma “concep¢do do mundo” pessoal (COHN, 2006; ARON, 2008).

O conhecimento cientifico, para Weber (2004), encontra-se ligado a premissas
subjetivas, pelo fato de utilizar elementos da realidade que apresentam alguma relagéo, por mais
indireta que seja, com 0s acontecimentos que ocorrem com o individuo. Entretanto, ndo
devemos deduzir com isto que a investigacao cientifica somente é capaz de obter resultados
subjetivos, por serem validos para uns, mas ndo para outros. Na realidade, o que vai variar sera
0 grau de interesse e a sua influéncia na observagdo. Para o autor, uma das normas da
imparcialidade cientifica é a de indicar de forma clara ao leitor onde e quando acaba de falar o
cientista que reflete, e onde e quando comeca a expressao do individuo dotado de vontade, ou
seja, 0 pesquisador deve indicar quando os argumentos se dirigem ao entendimento e quando
se dirigem ao sentimento. Algumas formas apontadas por Weber para diminuir a influéncia do
individuo seriam o estabelecimento de leis e fatores, a analise e a exposi¢do ordenada de tais
fatores historicamente dados e da sua combinagdo concreta e significativa. Posteriormente, o
pesquisador faria a montagem cronoldgica o mais possivel dentro do cenério passado e a
observacao de como se desenvolveram as diferentes caracteristicas individuais de cada fato até
0 presente para gerar uma explicacdo historica, mas igualmente individuais. Por fim, avaliar as
possiveis consequéncias positivas e negativas dos meios utilizados.

Morin (1990) traz a discussdo o paradigma da simplicidade, que pde ordem no universo
e expulsa dele a desordem. O principio da simplicidade prop&e separar o que esta ligado, ao

mesmo tempo em que propde unificar o que esta disperso. Para o autor, a simplificacdo é
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necessaria, mas deve ser relativizada, pois podemos aceitar a reducdo consciente de que é
reducdo e ndo a reducdo arrogante que cré possuir a verdade simples, por detrds da aparente
multiplicidade e complexidade das coisas. Para Morin, a complexidade é a unido dos processos
de simplificacdo (selecdo, hierarquizagdo, separacdo, reducdo) com 0S contra-processos
(comunicacao, articulacdo do que estd dissociado e distinguido, ou seja, “é¢ o escapar a
alternativa entre o pensamento redutor que s6 vé os elementos e o pensamento globalista, que
vé apenas o todo”). Seguindo as palavras de Pascal, Morin considera “impossivel conhecer as
partes enquanto partes sem conhecer o todo, mas ainda menos possivel conhecer o todo sem
conhecer singularmente as partes.” Para Morin, ¢ um “combate com o anjo”, porque a
complexidade se encontra entre o simples e 0 complexo e, a0 mesmo tempo que esta relacéo se
mostra antagonica, aparenta também ser uma relacdo complementar.

Na visdo de Morin (1990), o pesquisador é co-produtor do objeto pesquisado, coopera
com o mundo externo e € esta co-producédo que da a objetividade do objeto. A objetividade diz
igualmente respeito a subjetividade e esta teoria objetiva do sujeito permite a concep¢éo dos
diferentes desenvolvimentos da subjetividade, ndo anulando o caréater subjetivo do sujeito.

Polanyi (1958) entende que a participacdo do pesquisador € fundamental na construgdo
do conhecimento. O autor rechaca a ideia de arbitrariedade e passividade como ingredientes do
processo cognitivo. Para Polanyi (1969), o “conhecimento tal como concebido ¢é objetivo no
sentido do estabelecimento de contato com uma parte escondida da realidade, um contato que
é definido como a condicdo para antecipar uma gama indeterminada de implicacGes verdadeiras
ainda nao conhecidas.” O autor acredita que a percep¢do ¢ uma instancia do conhecimento
tacito.

Foucault (1926-1984) traz outra reflexd@o, que a ideologia ndo exclui a cientificidade e
nao diminui a medida que cresce o rigor e que se dissipa a falsidade (FOUCAULT, 2010). Para
0 autor,

Estudar o funcionamento ideoldgico de uma ciéncia para fazé-lo aparecer e
para modifica-lo ndo é revelar os pressupostos filoséficos que podem habita-
lo; ndo é retornar aos fundamentos que a tornaram possivel e que a legitimam:
é colocé-la novamente em questdo como formacao discursiva; é estudar nao
as contradi¢bes formais de suas proposi¢des, mas o sistema de formacéo de
seus objetos.

Popper (1975) entende que as teorias cientificas nunca sao inteiramente justificaveis ou
verificaveis, conforme era entendido por Kant, mas que sao suscetiveis de se verem submetidas
a prova. Assim, a objetividade cientifica reside na circunstancia de a ciéncia poder ser

intersubjetivamente submetida a teste. Para o autor, o conhecimento existe apenas fora da mente
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do pesquisador. O conhecimento objetivo consistiria no contetdo ldgico de nossas teorias,
suposicdes e conjecturas. E a construcdo do conhecimento sé poderia se tornar confiavel
conforme se distanciasse da visdo do pesquisador e conforme objetivasse o tema pesquisado.

Kuhn (1989) ressalta 0 movimento de negacdo da subjetividade na ciéncia, como um
indice de fraqueza humana e ndo como um indice da natureza do conhecimento cientifico.
Amatuzzi (2006) menciona que o significado de objetividade cientifica comumente esta
relacionado ao pesquisador considerar o objeto tal como ele é em si mesmo, e ndo tal como o
pesquisador gostaria que fosse. A ciéncia se apoia, assim, na separabilidade desses dois aspectos
dos conceitos: o racional e 0 emocional.

Na economia, tem surgido outro tipo de analise. Kahneman (2012), por exemplo,
apresenta uma visdo da andlise do observador e do observado, por meio da analise de como a
mente funciona, utilizando a psicologia social e cognitiva. Segundo Kahneman, heuristicas de
julgamento sdo Uteis, mas podem levar a erros graves e sistematicos. Por outro lado, a intuicdo
de especialistas normalmente € bem explicada pela sua experiéncia pratica prolongada. O autor
explica que a mente humana possui dois sistemas, que ele denominou de sistema 1 e sistema 2.
O sistema 1 seria a area automatica, com pouco ou nenhum esfor¢co e nenhum controle
voluntario. O sistema 2 seria a area onde ocorre a atencéo as atividades mentais complexas. Na
area da neurociéncia, o sistema 2 seria 0 eu consciente, que raciocina, faz escolhas e decide o
que fazer a respeito. Assim, o sistema 1 gera padres automaticos de ideias complexas, como
impressoes, sugestdes, intuicdes e sentimentos, mas é o sistema 2 que sera capaz de construir
pensamentos em séries ordenadas de etapas, endossando e transformando essas impressoes e
intuicbes em acdes voluntarias. Desse modo, o sistema 2 seria responsavel pelo autocontrole de
pensamentos e comportamentos. Segundo Kahneman, a divisdo do trabalho mental entre os
sistemas 1 e 2 é altamente eficiente, porque torna a mente capaz de otimizar seu desempenho,
sem aumentar o esforgo. Entretanto, o autor menciona que nem sempre 0s vieses de julgamento
podem ser evitados, mas podem ser minimizados se houver um monitoramento acentuado e
uma atividade diligente do sistema 2. Essa divisao de sistemas ja era mencionada por Platéo,
com a alma dividida em trés partes, razao, desejo e espirito; por Hume, com as experiéncias
divididas em impressoes e ideias; e, por Freud, com 0 ego € 0 id.

Para Kahneman (2012), o aprendizado pode ocorrer de forma rapida, mas a pericia €
uma atividade que leva um longo tempo para ser desenvolvida. A pericia em um dominio
especifico ndo seria configurada por uma habilidade Gnica, mas por um conjunto de mini-
habilidades. Um perito ou especialista em determinada area pode compreender uma situacéo

complexa rapidamente, mas, para chegar a esse nivel de entendimento, provavelmente levou



85

anos para desenvolver essa capacidade. Para adquirir uma habilidade, o individuo expert deve
ter um ambiente que seja regulado e previsivel e um ambiente em que haja oportunidade para
aprender esse regulatorio com a pratica prolongada. Por exemplo, a pratica prolongada faz o
especialista saber que a mudanca de um quadro reivindicatdrio que pleiteia matéria natural para
um quadro reivindicatério que reivindica uma composicdo provavelmente acarretara auséncia
de atividade inventiva e auséncia de suficiéncia descritiva, uma vez que no depdsito, 0
documento original havia sido formulado para pleitear uma matéria natural e ndo uma
composi¢do ou combinagéo.

Abbott (2004) analisa o conceito de subjetividade sob diferentes olhares e usa 0 modelo
de mundos de Popper. A subjetividade pode ser vista como algo que traz imprecisao, perda de
clareza, mudanca de significados e conceitos. Mas a subjetividade em si pode ser considerada
como o estado de espirito ou mesmo a opinido de um individuo. Assim, a subjetividade € vista
de forma pejorativa por ser considerada por muitos como parcial, prejudicial, seletiva,
idiossincratica, egocéntrica e emocional. Entretanto, o autor defende que a subjetividade traz
fatores adicionais a situacdo, fatores, inclusive, que podem divergir da opinido da maioria, mas
que ndo deixam de ser relevantes. Seguindo o modelo de mundos de Popper, haveriaum Mundo
1 que seria 0 dominio fisico dos objetos, um Mundo 2 que seria 0 mundo mental subjetivo e um
Mundo 3 que seria 0 dominio cultural abstrato que seria 0 conhecimento, a informagéo. Para
Abbott, deve-se considerar o cenario do todo, o material classificado pelo especialista do
Mundo 1, os dados e informac¢des do Mundo 3 e as distor¢des, adicdes ou omissdes que surgem
do Mundo 2 e fluem para os Mundos 1 e 3. Para Abbott, 0 Mundo 3 de Popper nédo seria criado
por um processo mental de objetificacdo, e sim por meio dos esforgos imprevisiveis do Mundo
2.

Quando o pesquisador escolhe certa definicdo de seu objeto e decide usar um método
determinado para obter certos resultados, sua atividade ndo sera neutra nem imparcial, mas feita
por escolhas precisas. Assim, o conceito de neutralidade da ciéncia, em um sentido amplo, deve
ser analisado com base em alguns componentes, dentre eles a imparcialidade e a neutralidade
no sentido estrito, formada pela neutralidade aplicada e pela neutralidade cognitiva. Segundo
Oliveira (2003), a imparcialidade é o processo de selecdo de teorias no interior da ciéncia, ou
seja, dado um conjunto de teorias rivais sobre um dominio da realidade, o pesquisador devera
decidir qual das teorias serd a melhor. A imparcialidade consistird no uso exclusivo de valores
cognitivos na selecdo de teorias. Para o autor, se quisermos evitar o relativismo, devemos

preservar a imparcialidade como um ideal, como um valor.
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Para Weber (2004), o alcance do conhecimento puramente objetivo parece ser inviavel,
uma vez que o conhecimento puramente objetivo seria um conhecimento desvinculado de todo
e qualquer valor e, ao mesmo tempo, absolutamente racional, desprovido de qualquer
contingéncia individual. Percebe-se que dificilmente a ciéncia conseguira anular as questdes
subjetivas, porém estas podem ser minimizadas ou, ao menos, compreendidas. Conforme
discutido por Weber (2004), qualquer demonstracdo cientifica metodologicamente correta
devera ser reconhecida como correta por qualquer um, entretanto o pesquisador deve ter este
objetivo, ainda que ndo seja possivel realizad-lo completamente. Ou seja, quando fazemos a
analogia ao papel do pesquisador atuando como perito, vemos que 0 objetivo dele devera ser
sempre alcancar o reconhecimento do seu racional por qualquer um.

Apesar de Popper (1975) entender que as teorias cientificas formam a verdadeira
objetificacdo do conhecimento, esse conhecimento que gera as teorias é construido ao longo da
vida do pesquisador, com todas as suas emog0es, caracteristicas pessoais e emocionais. O que
pode ser extraido de Popper para minimizar as subjetividades € que as teorias sempre podem
ser submetidas a prova.

Ford (2004) segue a visdo de um meio termo, acreditando que nem as abordagens
positivistas nem as abordagens interpretativas sdo capazes de resolver o problema de
contingéncias que surgem a partir da interagdo entre o objeto observado e o observador. Para o
autor, deve haver um meio termo entre a subjetividade e a objetividade, que ele denomina de
versatilidade, em que ha uma analise conjunta de descricbes e metodologias para gerar um
cenario maior, porém suportado por evidéncias. Ele traz essa metodologia a partir das visdes de
Pask (1976) e Denver (1999).

Pask (1976) evita minimizar e controlar essas contingéncias e incentiva 0 uso e a
exploragdo dessas contingéncias com o objetivo de tornéa-las explicitas. Para Denver (1999), o
pesquisador deve aplicar uma analise de autoconsciéncia e autorreflexdo, com o
posicionamento do eu como foco da analise, mas como um exemplar da condicdo humana, o
que ndo implica que o pesquisador deva suprir suas proprias interpretacdes, mas que deva se
tornar um veiculo de pratica dialética, em que esse diadlogo seja util como fonte de informacéo.
Ford traz, dessa forma, as contingéncias explicitas de Pask com a pratica dialética platdnica
sugerida por Denver.

Uma das alternativas para analisar o todo, minimizando as contingéncias, seria a
construgdo de mapas mentais e associagdo de ideias. A metodologia de associacdo de ideias
comecou a ser debatida com mais profundidade a partir da analise das ideias em sequéncia, por

filésofos dos séculos XVII e XVI1II, como Hume, que reduziu os principios de associa¢éo a trés,
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semelhanca, contiguidade de tempo e lugar e causalidade. O conceito mudou bastante desde
Hume, mas ainda mantém os trés principios. O que mudou foi que ndo pensam na mente como
uma sequéncia de ideias, mas com muitas coisas acontecendo a0 mesmo tempo.

Segundo Kahneman (2012), para extrair a informacao mais util de multiplas fontes de
evidéncias, o0 melhor é torna-las independentes umas das outras. Segundo o autor, muito da
confianca das pessoas vem pela coeréncia da histéria que conseguem construir a partir dos
dados disponiveis. Ele considera que a consisténcia da informacgdo é mais importante do que
sua completude. A confianca seria um reflexo da coeréncia da informac&o. Aqui entra no escopo
de outro conceito, o de racionalidade. Para o autor, a racionalidade é coeréncia l6gica, a
coeréncia podendo ser razoavel ou néo.

Em propriedade intelectual, Barbosa (2013) conclui que “Nao se admitem critérios de
julgamento subjetivos na determinacdo da atividade inventiva, mesmo porque a definicdo de
ndo obviedade foi escolhida (...) exatamente por seu critério objetivo.”. Entretanto, conforme
mencionado por Abrantes (2017), o requisito de atividade inventiva envolve uma solugéo que
ndo seja considerada 6bvia por um técnico no assunto. Porém, o considerado “6bvio” para um
pesquisador pode ndo ser o mesmo “6bvio” para outro, justamente pela subjetividade intrinseca
do observador.

A idealizacdo de acabar com a subjetividade de um pesquisador também parece
improficua, principalmente porque o pesquisador traz consigo sua bagagem que estara sempre
em construcdo. O pesquisador deve, antes de qualquer coisa, estar atento aos olhares de outros
pesquisadores de uma forma interdisciplinar, para que sejam levadas em consideracdo outras
visdes, obtidas em outras areas correlacionadas a sua. Novamente, fazendo analogia a analise
pericial de patentes, o exame pericial ndo pode ser executado em pares cOmo 0 exame
administrativo, a ndo ser quando designado pelo magistrado em casos complexos e com mais
de uma area de especialidade. O perito nomeado apenas pode ouvir o juiz, as partes do processo
(autor e réu da acdo e Ministério Publico) e verificar o que ha disponivel na literatura cientifica
e patentaria. Deste modo, 0 perito ndo possui a possibilidade de obtencao de outros olhares
sobre 0 mesmo objeto.

Ainda ha as incertezas e vieses trazidos pela analise em retrospectiva (hindsight bias).
Segundo Kahneman (2012), a analise em retrospectiva traz efeitos perniciosos nas estimativas
de tomadores de decisdo. Fischhoff (1975) demonstrou a existéncia da analise em retrospectiva
como um efeito do conhecimento dos resultados no decorrer do julgamento. Barin & Hershey
(1988), por sua vez, acreditam que o viés retrospectivo ndo leva a avalia¢cdes tendenciosas na

qualidade da deciséo, desde que o observador saiba das probabilidades de ocorréncia de cada
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resultado. Nos experimentos realizados pelos autores, os resultados sugeriram que, muitas
vezes, as avaliagOes de decisfes se confundem com as avaliagdes das consequéncias dessas
decisdes.

Para minimizar as incertezas presentes nos resultados observados pelo perito, ha
algumas propostas que podem ser extraidas das discussGes acima: indicar de forma clara a
metodologia de analise pericial utilizada, para que ndo haja duvidas sobre o método utilizado e
para que este possa ser replicado; organizar de forma cronolégica os fatos relacionados a
discussao; analisar os fatos e os documentos do estado da técnica; especificar o racional de
analise dentro do contexto; organizar a montagem cronoldgica o mais possivel dentro do
cenario passado (até a data de depoésito do pedido de patente); observar e sistematizar o
desenvolvimento das diferentes caracteristicas individuais de cada fato para gerar uma
explicacdo historica, mas individual e técnica; inserir ponderacdes com base apenas nos fatos,
sem atribuir juizo de valor e, finalmente, concluir a analise apresentando o racional como um
todo. Dessa forma, o pesquisador-observador, no papel de perito, concluird sua analise
conhecendo as partes enquanto partes, individualmente e, a0 mesmo tempo, conhecendo o todo,
com toda a sua complexidade e com cada parte analisada dentro de um mesmo contexto.

Né&o parece ser possivel alcancar um ideal de objetividade em uma pesquisa ou, no caso
concreto em debate, em um exame pericial de patente. Ndo admitir subjetividades em uma
analise por um pesquisador-observador também parece utopia. Aparentemente, a forma mais
eficaz para minimizar as subjetividades de um pesquisador parece estar na sistematizacao das
informacdes de forma clara e precisa. Mesmo que a analise contenha questdes subjetivas que
possam ter tido atribuicdes de juizo de valor, esta subjetividade ficard evidente na
sistematizacdo das informagOes e dos fatos correlatos. Assim, mesmo antes de concluir, o
pesquisador podera reavaliar estas questdes e decidir sua analise com base em fatos e literatura

existentes, excluindo ou minimizando as subjetividades que restarem ou racionais ndo técnicos.
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5 FUNDAMENTOS PARA UTILIZACAO DE MAPAS MENTAIS NO EXAME
PERICIAL DE PATENTES

Para visualizar alternativas para minimizar a subjetividade no exame pericial de
patentes, foi feito um estudo para identificacdo de ferramentas interdisciplinares, dentre elas, a
Teoria dos Jogos, a Teoria Gestalt, 0 uso de Mapas Mentais e Fluxogramas, a Fenomenologia
da Percepcdo e a Neurociéncia. Apos analise, foram incluidos no método proposto o
embasamento da Teoria Gestalt, da Fenomenologia da Percepcéo e da Neurociéncia, por serem
passiveis de adaptacdo para organizacdo e andlise de dados qualitativos e o uso de Mapas
Mentais para ilustracdo da invencdo e das provas trazidas pelas partes, para organizacdo da

informacdo técnica.

5.1 TEORIA GESTALT

A Gestalt € uma escola de psicologia experimental com atuacdo em estudos de
percepcao, linguagem, inteligéncia, aprendizagem, memaria, motivacdo, conduta exploratéria
e dindmica de grupos sociais. Christian von Ehrenfels, filésofo austriaco do século XIX, é
considerado um dos precursores da psicologia da Gestalt, quando escreveu o estudo “On Gestalt
Qualities”, em 1890 (SMITH, 1988). Mas a origem da Teoria Gestalt ainda € controversa,
principalmente porque existem algumas linhagens diferentes que foram direcionadas como uma
teoria para a percepcao e informacao ou direcionadas para a psicologia como uma terapia.

Alguns estudiosos consideram que Johann Wolfgang von Goethe, poeta filoséfico e
cientista, foi o responsavel por introduzir a palavra Gestalt como vocébulo técnico (ASH, 1998).
Segundo Santos (2014), von Ehrenfels foi o primeiro a empregar a Gestalt com fins cientificos,
desenvolvendo a nocdo de que certas qualidades gestalticas poderiam ser organizadas pela
mente, dando novos sentidos. Posteriormente, a teoria ganhou adeptos como Max Wertheimer,
Wolfgang Kohler e Kurt Koffka (KOHLER, 1980; GOMES FILHO, 2008).

A Teoria Gestalt cresceu de problemas urgentes em psicologia, légica e epistemologia,
com inicio a partir de casos concretos. Segundo Wertheimer & Riezler (1944), a Teoria Gestalt

pode ser usada no campo cientifico para solucionar problemas. A partir de uma questao central,
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deve-se entender o problema central, compor os dados elementares e estabelecer as relagdes
entre eles (WERTHEIMER & RIEZLER, 1944).

A Teoria Gestalt sugere uma resposta para o porqué de uma forma de visualizagédo
agradar mais que outras, o que se opde ao subjetivismo, uma vez que a Teoria Gestalt se apoia
na fisiologia do sistema nervoso, quando busca explicar a relagdo sujeito-objeto no campo da
percepcao. O significado do termo Gestalt, no seu sentido mais amplo, € a integracdo de partes
em oposicao a soma do todo.

Segundo a Teoria Gestalt, ndo vemos partes isoladas, mas relagdes, ou seja, uma parte
na dependéncia de outra parte. Para a percepcdo humana, que é resultado de uma sensacao
global, as partes sdo inseparaveis do todo e sdo outra coisa que ndo elas mesmas, fora deste
todo. Todo o processo consciente estd estreitamente relacionado as forcas integradoras do
processo fisioldgico cerebral. Gestalt atribui ao sistema nervoso central um dinamismo
autorregulador que, a procura da sua propria estabilidade, organiza as formas em coerentes e
unificados (GOMES FILHO, 2008).

Koffka (1975) explica “porque vemos as coisas como as vemos” através de forgas
externas e forcgas internas. As forcas externas compreendem o estimulo da retina através da luz
proveniente do objeto exterior. As forcas internas sdo as forgas de organizagdo que estruturam
as formas em uma ordem determinada, a partir das condigdes dadas de estimulo. As forcas
externas tém sua origem no objeto que olhamos, nas condicdes de luz e as forgas internas tém
origem no dinamismo cerebral.

A Teoria Gestalt traz principios basicos que regem as forcas internas de organizacéo,
em que ha certas constantes como padrdes, fatores, principios basicos ou leis de organizacao da
forma perceptual. As forgas iniciais mais simples séo as forgas de segregagdo e unificagdo.
Existem fatores de organizacdo relevantes, tais como proximidade e semelhanga. Tanto
elementos proximais como elementos semelhantes tendem a ser agrupados entre eles no
mecanismo cerebral (KOFFKA, 1975).

A unidade pode ser identificada em um Unico elemento, que se encerra em si mesmo,
ou como parte do todo. Pode ser um conjunto de mais de um elemento que configura o todo
propriamente dito. A segregacdo ¢ a capacidade perceptiva de separar, identificar, evidenciar,
notar ou destacar unidades em um todo ou em partes deste todo, dentro de relacdes formais,
dimensionais de posicionamento. A unificacdo consiste na igualdade ou semelhanca das
unidades em um grupo que demonstre coeréncia e a continuidade na impressao visual de como
as partes se sucedem por meio da organizacdo perceptiva da forma de modo coerente, sem

interrupcdes na sua trajetdria ou na sua fluidez visual.
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Dondis (1997) afirma que a visdo é o inico meio de comunicacdo humano destituido de
normas e preceitos, metodologia e sistema de critérios definidos para a expressdo e para 0
entendimento. Entretanto, a autora sugere que nao haja excesso de definicdes. Uma abordagem
polémica que tem gerado controvérsias desde entdo. Arnheim (1997) utiliza a Gestalt para
analisar imagens. Para o autor, a percepcao visual € um processo inteligente, no qual as formas
assumem papel semelhante ao das ideias.

Para Santos (2014), os fundadores do gestaltismo buscam propor que as imagens sejam
analisadas como objetos da percepcdo, estruturas conceituais organizadas por forcas que, na
mente, seriam capazes de replicar a acdo das forcgas fisicas existentes na natureza.

Gomes Filho (2008) traz categorias conceituais para dar embasamento as leis da Gestalt.
Uma delas € a harmonia, que é a disposi¢do formal bem-organizada e proporcional no todo ou
entre as partes de um todo, possibilitando uma leitura simples e clara. O equilibrio traz ainda
uma percepc¢do mais apurada, uma vez que unidades simetricamente agrupadas e organizadas
tendem a ser percebidas mais facilmente. O contraste é outra ferramenta de expresséo para
intensificar o significado e simplificar a comunicagdo, mas se for usado de forma excessiva
pode desequilibrar, estimular e atrair a atencéo.

Para os gestaltistas, a ciéncia deve revelar as estruturas que conferem inteligibilidade
aos processos da natureza, tendo como premissas as organizagfes diretamente reveladas pela
experiéncia (CHOLFE, 2009).

Quando uma informacdo é bem-organizada, segregada em partes e com um todo
formado a partir de unidades semelhantes, apresentam uma ordem que se traduz em clareza do
ponto de vista de decodificacdo e compreensao imediata do todo, trazendo facilidade de leitura
e rapidez de compreensao.

Segundo Kohler (1947, 1959), o gestaltismo entende que ha dois tipos de objetividade,
a experiéncia direta (ou mundo mental) e a natureza ou transfenomenalidade, que é constituida
como objeto visado pelas ciéncias naturais. Para o autor, deve-se encontrar um processo
“anfibio” que esteja entre a mente e o mundo exterior, para que o pesquisador possa transcender
a multiplicidade fenomenal na atividade cientifica. Ash (1998) denomina a postura de Kéhler
de “realismo critico”, no qual ha uma compreensio das duas realidades, a mental e a fisica, e a
possibilidade de transcendéncia da primeira para a segunda. Alguns estudos apoiam a ideia de
que a Teoria Gestalt pode ser considerada um processo objetivo, uma vez que ha independéncia
de algumas organizagdes em relacdo a atividade subjetiva de julgamento ou valor, que pode ser
alcancada pela organizacdo das caracteristicas do objeto estudado e das relagcdes entre esses
conjuntos de caracteristicas (KOFFKA, 1922; WERTHEIMER, 1938).
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Segundo a Teoria Gestalt para organizacdo, existe uma série de etapas a serem
cumpridas:

(1) Observar o objeto e segrega-lo em partes ou unidades principais;

(2) Decompor estas unidades principais segregadas em outras unidades compositivas, e
assim sucessivamente, até um nivel considerado satisfatorio;

(3) Identificar, analisar e interpretar cada uma das leis da Gestalt em cada unidade,
originadas por segregacdes de naturezas variadas e descrevé-las caracterizando-as;

(4) Concluir a leitura visual, interpretando a organizagdo formal do objeto como um
todo.

Para analise complementar da estrutura perceptiva, ainda ha etapas adicionais:

(1) Analisar a estrutura em funcdo do seu nivel qualitativo, ou seja, em funcdo da
organizacdo visual, nas relacdes dentro do contexto, listando as categorias conceituais e
complementando com descrigdes especificas;

(2) Interpretar a estrutura, de forma conclusiva, por meio do julgamento dos padrdes de
harmonia e equilibrio no todo e nas partes constitutivas.

Segundo Cholfe (2009), pode-se usar as contribui¢des da Teoria Gestalt condicionando-
as a uma purificacao para deter suas criticas e revelagdes fenomenologicas. Segundo o autor, a
fenomenologia é parte essencial do projeto da Teoria Gestalt e a unido dessas teses é o que
compde a originalidade e a riqueza desse movimento cientifico-filosofico. Esse parece ter sido
0 movimento de Merleau-Ponty, que sera estudado no préximo item, na Fenomenologia da

Percepcao.

5.2 FENOMENOLOGIA DA PERCEPCAQ

A Fenomenologia é o estudo das esséncias (MERLEAU-PONTY, 1999). Embora a
Fenomenologia tenha raizes nos filosofos Immanuel Kant (1724-1804) e Friedrich Hegel
(1770-1831), pode-se considerar que seu criador foi Edmund Husserl (1859-1938).

De acordo com Trivifios (1987) e Bicudo (1997), o método fenomenoldgico consiste em
mostrar aquilo que se acha presente e esclarecer o que é aparente, ou seja, 0 que se acha
conscientemente sob uma forma objetiva, tendo a objetividade como a busca da esséncia e

analise da existéncia.
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Segundo Merleau-Ponty (1999), a Fenomenologia é uma filosofia que repbe as
esséncias na existéncia e que entende que para compreender o homem e 0 mundo, deve-se
compreendé-los a partir da sua facticidade, ou seja, para a Fenomenologia da Percepgdo “o
mundo ¢ aquilo que nés percebemos”. Para o autor, a Fenomenologia da Percep¢do so é
compreensivel pela reducdo. Essa reducdo fenomenoldgica é a mudanca do conhecimento
gerado pela percepcdo para uma consciéncia eideticamente reduzida (MOTTA, 2020). Simone
de Beauvoir, em uma analise sobre a Fenomenologia da Percepcao, busca fazer essa reducéo
para evitar os erros de cunho dogmaético da realidade externa (BEAUVOIR, 2005).

Merleau-Ponty ressalta que, quando a Teoria Gestalt diz que uma figura sobre um fundo
é o dado sensivel mais simples que podemos obter, isso ndo é um carater contingente da
percepcdo, que nos deixaria livres para introduzir uma nogdo de impressdo, mas se trata da
propria definicdo de fendbmeno perceptivo. Para o autor, 0 “algo” perceptivo esta sempre no
meio de outra coisa, o “algo” sempre faz parte de um campo. Neste sentido, a anélise descobre,
em cada qualidade, significacdes que a habitam e construimos a percepg¢do com o percebido,
em que os objetos podem ser apreendidos cada um em seu contexto particular, dentro de um
campo maior. Para isso, deve-se situar o objeto no mundo e tratd-lo como fragmento de
extensdo. Ele segue as ideias de Husserl, que propde a ideia de uma eidética da linguagem, que
se refere as esséncias obtidas por abstracdo ou reducdo, e ndo as coisas existentes, e de uma
gramatica universal, em que ambas fixariam as formas de significacdo indispensaveis a
qualquer linguagem e permitiriam pensar com clareza os dados empiricos como cartas
embaralhadas da linguagem essencial (MERLEAU-PONTY, 1991). Para os autores, a
linguagem deve ser um dos objetos de uma explicacdo total, em que a consciéncia estabelece
sistemas de signos ligados as respectivas significagdes por relagcdes semelhantes e sucessivas,
tanto em sua estrutura como em seu funcionamento.

Merleau-Ponty trouxe a ideia de um mundo fenomenol6gico em que é um mundo de
sentidos no qual a filosofia pode contribuir apresentando possibilidades de verdades e néo
apenas uma verdade absoluta.

A Fenomenologia da Percepg¢éo parece complementar a Teoria Gestalt ao fragmentar as
caracteristicas de um objeto, evidenciando as possibilidades encontradas de interpretacdo. Essa
complementacdo pode ser Gtil na reducdo da assimetria de informacao fornecida ao magistrado,
quando o perito, ao identificar todas as caracteristicas da tecnologia ou do processo, presentes
na patente em anélise, desfragmenta essas informag6es evidenciando as possibilidades visiveis
sem, necessariamente, fornecer uma opinido a priori. Contudo, é aconselhavel que essa

desfragmentacdo seja feita de forma organizada para que as caracteristicas essenciais de cada
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categoria ndo sejam perdidas, nem as relacdes entre si. Essa organizagdo pode ser feita de
diversas formas, em mapas conceituais e outros. Neste estudo foi escolhido o Mapa Mental por
ser um método que pode incluir diversos setores e diversas tecnologias de interesse. Além disso,
a aplicacdo das premissas das duas vertentes, Teoria Gestalt e Fenomenologia da Percepgéo,
por meio da ilustracdo de Mapas Mentais, pode trazer uma visualizagdo mais ampla sobre as
caracteristicas qualitativas e quantitativas da invencao, para compreender e, se possivel, reduzir
a subjetividade no exame dos requisitos e condi¢des de patenteabilidade e pode prevenir acdes
oportunistas. Um exemplo desse tipo de acdo oportunista poderia ser observado em uma
mudanca do quadro reivindicatorio de um pedido de patente, com tendéncia a0 aumento de
escopo de protecdo. Ao detalhar todas as caracteristicas técnicas da invengdo descritas no
relatorio descritivo, fica muito mais factivel a identificacdo de acBGes oportunistas, como
tentativa de aumento do escopo de protecdo, falta de suficiéncia descritiva da invencdo ou ainda
obviedade da invencdo pleiteada. Com a incorporagdo dos Mapas Mentais com as
caracteristicas qualitativas e quantitativas da invencdo antes do exame dos requisitos e
condicbes de patenteabilidade, sera possivel minimizar ou, ao menos, compreender a

subjetividade intrinseca da analise pericial.

5.3 NEUROCIENCIA

A neurociéncia pode ser definida como a ciéncia que estuda o funcionamento do sistema
nervoso central (COSENZA, 2011). A neurociéncia procura facilitar a absor¢do do
conhecimento de forma correta e positiva, por meio de estimulos externos, em que a atengdo e
a memoria sdo 0s principais mecanismos para alcancar essa aprendizagem (PANTANO &
ZORZI, 2009).

Estudos sobre neurociéncia aplicada mostram que a interdisciplinaridade pode ser uma
das melhores formas para entender a funcdo do encefalo e para compreender como a mente
humana absorve as informacées (BEAR et al., 2007; MOURAO-JUNIOR et al., 2011). Essa
absorcéo, para ser mais eficiente, deve ocorrer pela combinacéo de abordagens tradicionais que
possam levar & produgéo de uma nova sintese a partir de uma nova perspectiva. Piaget (1971)
ja mencionava em seus estudos que durante o processo de aquisi¢ao de conhecimento, o sujeito
era um organismo ativo que era capaz de selecionar, filtrar e dar sentido a essas informacdes

que chegavam ao seu conhecimento.
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No contexto da neurociéncia, a plasticidade sinaptica se refere as respostas adaptativas
do sistema nervoso diante de estimulos recebidos em todos os momentos em que ha alguma
forma de aprendizagem (KANDEL, 2000; GEAKE & COOPER, 2003). Dessa forma, as
sinapses envolvidas sdo alteradas por estimulos ambientais captados por percepcao sensorial.
A maioria dessas acGes derivam da organizacdo executada pelo cortex pré-frontal, o érgao
responsavel pela escolha de alternativas e tomada de decises. Por ser um érgdo com
capacidade de executar uma acdo de forma estruturada, foi também chamado de “central-
executivo” (FUSTER, 1997).

Conforme foi apresentado na se¢@o sobre subjetividade, Kahneman (2012) divide a
mente humana em dois sistemas, o sistema 1, que seria a area automatica, com pouco ou
nenhum esfor¢o e nenhum controle voluntario e o sistema 2, que seria a area onde ocorre a
atencdo as atividades mentais complexas. Fazendo a correlacdo entre essa divisdo e a
neurociéncia, o sistema 2 seria 0 eu consciente, que raciocina, faz escolhas e decide o que fazer
a respeito. O sistema 1 € capaz de gerar padrdes automaticos de ideias complexas, mas € 0
sistema 2 que sera capaz de construir pensamentos em séries ordenadas de etapas, endossando
e transformando essas impressdes e intuicdes em agdes voluntarias. Desse modo, o sistema 2
seria responsavel pelo autocontrole de pensamentos e comportamentos.

As ideias de Kahneman reforcam a capacidade de facilitar a compreenséo e absor¢éo do
conhecimento utilizando as etapas da Teoria Gestalt e a fragmentacéo de informacdes por meio
da reducdo fenomenoldgica proposta pela Fenomenologia da Percepcdo de Merleau-Ponty. De
acordo com Kahneman (2012), a divisdo do trabalho mental entre os sistemas 1 e 2 é altamente
eficiente e torna a mente capaz de otimizar seu desempenho, sem aumentar o esfor¢co. O autor
ressalta que, mesmo nédo podendo evitar os vieses de julgamento, estes podem ser minimizados
se houver um monitoramento acentuado e uma atividade diligente do sistema 2.

A correlacdo entre Neurociéncia, Teoria Gestalt e Fenomenologia da Percepgéo traz a
nocao de que é possivel extrair a informacao e organiza-la, tornando essas fontes independentes
umas das outras por meio da segregacdo em unidades principais, descrevendo-as e reagrupando-
as em funcdo da organizagdo visual e das relagbes dentro de cada contexto, listando as
categorias conceituais e complementando com descri¢bes especificas, para evidenciar as
possibilidades de interpretacdo. Essa organizacdo das informagbes pode auxiliar na
compreensdo do objeto de estudo em cada patente analisada. A partir da compreensdo das
diversas faces apresentadas da tecnologia, do equipamento ou do processo pleiteado/concedido
na patente, o perito pode dar seguimento na analise dos requisitos e condicBes de

patenteabilidade. Através da ferramenta de Mapa Mental sera possivel auxiliar na
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desmistificacdo da informacdo técnica que, na maioria das vezes, é altamente complexa para o
entendimento e decisdo do magistrado e pode reduzir ou, ao menos, compreender a
subjetividade na analise dos requisitos e condi¢des de patenteabilidade, principalmente do

requisito de atividade inventiva, considerado o mais subjetivo para analise.
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6 PROPOSTA DE INCLUSAO DE MAPAS MENTAIS NOS METODOS DE EXAME
PERICIAL DE PATENTES

6.1 MAPA MENTAL

O Mapa Mental é uma ferramenta que utiliza diagramas para capturar informacdes. Essa
captura da informacéo organizada ocorre devido ao modo de funcionamento do cértex cerebral,
demonstrado pela neurociéncia, que ativa um tipo de pensamento o qual utiliza os dois
hemisférios cerebrais, o esquerdo (hemisfério 16gico) e o direito (hemisfério criativo) (BUZAN,
2009; 2019).

Buzan (2019) foi o primeiro autor a criar o Mapa Mental como é conhecido atualmente.
No inicio, a intengdo era criar uma ferramenta para ajudar na captura e armazenamento de
informacdes através da memoria, mas depois o Mapa Mental foi ganhando outros usos e
concepcOes para a criatividade e outras formas de pensamento.

Segundo o autor, o0 Mapa Mental é uma evolugédo natural do pensamento humano, que
teria vindo desde seu nascimento, em que as informagbes sdo adquiridas por imagens e
associacOes. A partir das imagens é formado um namero infinito de raios (possibilidades), que
por sua vez, podem se subdividir em outro nimero infinito de raios, gerando o chamado
Pensamento Radiante. O conceito de Pensamento Radiante é baseado em quatro funcGes
cerebrais: receber informac@es por meio dos sentidos; reter e guardar a informacéo para acessa-
la quando necessario; reconhecer padrdes e organizar as informagdes investigando os dados e
questionando seu significado; e, controlar o modo como séo gerenciadas as informagdes e a
forma de expressar as informacges recebidas (BUZAN, 2009; 2019). O Mapa Mental é baseado
no Pensamento Radiante, uma vez que através da irradiacdo de ideias a partir de um conceito
central, o individuo é capaz de estimular respostas para cada ramificacdo criada. Através do
modelo de Pensamento Radiante, o cérebro opera de modo sinergético e nao linear, ou seja, a
totalidade de operacdes que faz sera maior que a totalidade de suas partes.

Apesar de alguns creditarem ao filésofo fenicio Porfirio de Tiro (232-303 d.C.) a
invengdo do Mapa Mental, o que ele criou ficou conhecido como diagrama ou arvore de Porfirio
(Figura 4). Porfirio organizou as ideias de Aristoteles em um diagrama em forma de arvore,
com as palavras distribuidas de forma ordenada em esferas, sem imagem central ou figuras de

qualquer tipo, e 0 pensamento ndo € radiante, como no Mapa Mental.
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Figura 5 - Arvore de Porfirio.
Fonte: Aradjo & Martins (2018).

6.2 OUTROS DIAGRAMAS

Alguns diagramas frequentemente confundidos com Mapas Mentais séo os Diagramas
de Aranha, Diagramas de Piramide, Mapas Conceituais, Diagramas de Espinha de Peixe e
Gréficos de Explosdo Solar. Entretanto, ha diferencas entre esses diagramas e o Mapa Mental,
principalmente relacionadas ao uso de cores, hierarquia e disposi¢do das informacdes (BUZAN,
2019).

Os Diagramas de Aranha sdo comumente utilizados para organizar ideias, mas nao
utilizam cores nem demonstram uma hierarquia nas informagdes inseridas. H4 um conceito
central que fica inserido em uma circunferéncia no meio, de onde saem conectores simples
ligando a circunferéncia central as diversas circunferéncias ao redor, que contém os dados

relacionados ao conceito central, de forma néo hierarquica (Figura 6).
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Conceito

central

Figura 6 - Desenho esquematico de um Diagrama de Aranha.
Fonte: Elaboragdo propria.

Os Diagramas de Pirdmide sdo semelhantes aos Diagramas de Aranha em termos de
conteido, mas dao mais énfase a hierarquia, inserindo o conceito principal no topo da piramide
e as ideias associadas se projetando de maneira ordenada de cima para baixo. Essa estrutura
rigida define uma leitura e interpretacdo pre-definida, conformada de cima para baixo, e ndo
incentiva 0 uso de novas associa¢0es e compreensdes, como ocorre em um Mapa Mental
(Figura 7).

Figura 7 - Desenho esquematico de um Diagrama de Piramide.
Fonte: Elaboragdo propria.
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O Mapa Conceitual talvez seja o tipo de diagrama mais semelhante ao Mapa Mental. A
ferramenta foi criada por Joseph Novak na década de 70, nos Estados Unidos, com base na
teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel, na qual uma nova informacgédo se
relaciona de maneira substantiva a um conhecimento principal ja adquirido (NOVAK, 1990).
Novak desenvolveu essa ferramenta como resultado dos estudos realizados na Universidade de
Cornell sobre mudancas de compreensao de conceitos cientificos por estudantes.

Os Mapas Conceituais apresentam ideias e informacdes na forma de dados inseridos em
caixas ou circulos interligados em uma estrutura hierarquica a partir de um conceito principal,
estabelecendo relagfes entre eles. Entretanto, essas relagdes ndo sdo conceituadas e nao
possuem palavras-chaves para identifica-las, mas frases ou expressdes, acarretando um excesso
de informagbes que nem sempre s@o resumidas, interligadas ou hierarquicamente mais
importantes. Normalmente também ndo usam palavras-chaves nas relacGes, nem cores e
imagens, o que diminui bastante o impacto visual e a compreensdo das informacdes fornecidas,

formando um emaranhado complexo de informagdes (Figura 8).

usada na

TECNICA PEDAGOGICA}—utiliza

SALA DE AULA] A SOFTWARE
/ i CMAP TOOL
reve|a\" ESTRUTURAS DO para construcgdo de
CONHECIMENTO

é uma

PERGUNTAS/PROBLEMAS|

possuem  rapresentadas por
delimita a construcdo de

[ESTRUTURAS RELACIONAIS]

visdo coerente do vivido

podem ser representadas por MAPAS representam

[ relagdes entre
CONCEITUAIS \C“ONCEITOS

conectam-se

" BLOCOS
HIERARQUICOS

[FRASES DE LIGAGAO]

sdo requisitos para
que conectam as
explicitam relagdes

sao representados por

, formam  exigem SUBSTANTIVOS)
PROPOSICOES] 1 S
—
V}arminam—'VERBOS] ‘caixas]

Figura 8 - Diagrama de Mapa Conceitual.
Fonte: Carvalho (2013).

O Diagrama de Espinha de Peixe, também chamado de Diagrama de Ishikawa, em

homenagem ao japonés Kaoru Ishikawa, que popularizou seu uso na década de 60, ou Diagrama
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de Causa e Efeito, ou ainda Diagrama dos 6Ms, tem a forma de uma espinha de peixe, linear e
monocromatica, em que o foco de atencdo sdo as causas e os efeitos, que se acumulam até
alcancar a “cabega do peixe”, que seria o resultado da analise (BLOKDYK, 2020). A
denominacdo Diagrama de Causa e Efeito é justamente por ser um diagrama utilizado para
identificar as causas que levaram ou que levardo a um efeito indesejado, e o termo Diagrama
dos 6Ms se refere a variedade de categorias de causas (método, matéria-prima, mao-de-obra,
méaquinas, medicdo e meio ambiente). O objetivo do Diagrama de Espinha de Peixe é descobrir
os fatores ou causas que resultam em uma situacdo indesejada em uma organizacao (ou efeito)
(Figura 9).

MAQUINA MATERIAL
METODO DIAGRAMA. DE
CAUSSJ\ E EFEITO
. ISHIKAWA
" Equipamento Matéria prima de
Falta procedimento i i i f
documantada \ muito antigo baixa qualidade BM
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Operérios sem N&o ha sistema de Falta espat;o na linha
freinamento controle de produgao de produgéo
Operarios Equipamento
desmotivados / mal calibrado Faz muilo calor na
/ / linha de produgao
MAO DE OBRA
MEDIDA MEIOAMBIENTE

Figura 9 - Diagrama de Ishikawa.
Fonte: Wikimedia Commons?; licenga CC 4.0.

Finalmente, o Grafico (ou Diagrama) de Explosdo Solar é um grafico na forma de
circulos concéntricos que representam niveis hierarquicos. Cada nivel hierarquico €
representado por um circulo ou anel. Ndo ha figuras ou espacos para insercdo de outras
informag0es, o que dificulta a compreensédo do todo, bem como ndo incentiva 0 uso do
pensamento criativo. O Gréafico de Explosdo Solar pode ser elaborado a partir de dados em uma
planilha Excel (Figura 10).

28 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diagrama_de causa e efeito - Ishikawa - 6M.qgif



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diagrama_de_causa_e_efeito_-_Ishikawa_-_6M.gif
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Figura 10 - Diagrama de Explos&o Solar.
Fonte: Microsoft®.

6.3 CONSTRUCAO DE MAPAS MENTAIS

Dentro do conceito de Buzan (2019), o Mapa Mental, por envolver o trabalho dos
hemisférios direito e esquerdo do cérebro, é uma ferramenta analitica que pode ser utilizada
para compreender qualquer tipo de problema, por I6gica de associagdes construidas dentro de
um panorama maior.

Buzan (2019) tragca um paralelo entre as anota¢des apresentadas de forma convencional
e as anotagOes apresentadas na forma de Mapa Mental. No quadro 2 estdo representadas as

diferencas entre as formas de apresentacdo identificadas pelo autor.

2 https://docs.microsoft.com/pt-br/sgl/reporting-services/report-design/tree-map-and-sunburst-charts-in-
reporting-services?view=sgl-server-verl5



https://docs.microsoft.com/pt-br/sql/reporting-services/report-design/tree-map-and-sunburst-charts-in-reporting-services?view=sql-server-ver15
https://docs.microsoft.com/pt-br/sql/reporting-services/report-design/tree-map-and-sunburst-charts-in-reporting-services?view=sql-server-ver15
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Anotagao convencional Mapa Mental
Lineares Multifacetado
Monocromaticas Colorido
Baseadas em palavras Palavras e imagens
Logica das listas Logica das associagdes
Sequenciais Multidimensional
Restritivas Imaginativo
Desorganizadas Analitico

Quadro 2 - Caracteristicas fundamentais da anotagdo convencional e da anotagdo em Mapa
Mental.
Fonte: Adaptado de Buzan (2019).

Um Mapa Mental deve ser construido com trés caracteristicas essenciais: (i) ter uma
imagem ou tema central, que resuma o assunto principal; (ii) ter ramificacbes de cores
diferentes que se irradiam, representando os temas relacionados ao assunto principal e que
podem ter ramificagcOes subsidiarias; e, (iii) ter uma palavra-chave ou imagem que identifique
cada ramificagdo principal (BUZAN, 2019).

As ramificacdes partem de um conceito geral para fornecer ramificacfes subsidiarias e
assim por diante. Cada ramificagdo deve ser apresentada em uma cor. As cores estdo
relacionadas ao hemisfério direito do cérebro, enquanto as palavras estdo relacionadas ao
hemisfério esquerdo. A combinacao de palavras e cores exige o esforco de ambos os lados do
cérebro, o que acarreta um racional diferenciado e mais amplo. Ja as imagens podem ser
utilizadas para aumentar a comunicacao verbal e estimular as associagdes entre 0s principais
conceitos. Nos Mapas Mentais, as cores, imagens, simbolos ou palavras podem ser utilizados
para ativar o chamado Efeito Von Restorff®, ou “efeito de isolamento”, fazendo com que as
informagdes mais relevantes se destaquem dentro de um panorama maior.

Segundo Buzan (2019), para iniciar a constru¢do de um Mapa Mental, primeiro deve-se
definir o tema central com uma palavra e, se possivel, com uma imagem. Um tema bem definido
desencadeia associacOes e consideracdes, inspira 0 pensamento critico e analitico, gera clareza,
desafia os pressupostos do pesquisador, estimula o desenvolvimento do pensamento, alcanga

um equilibrio entre o contetudo (quem? o qué? quando?) e 0 processo (como? por qué?) e inspira

30 O Efeito Von Restorff foi criado a partir de um estudo conduzido pela psiquiatra e pediatra alema Hedwig von
Restorff (1906-1962), em que foi constatado que as pessoas conseguiam se lembrar melhor das coisas que, de
algum modo, se destacavam do ambiente ao redor, principalmente pelo uso de simbolos e cores (RESTORFF,
1933).
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uma reacdo positiva. A partir do tema central, deve-se pensar nas categorias mais importantes
que construirdo as ramificacOes para caracterizar este tema. Cada categoria (ramificacdo
principal) deve ter uma palavra ou imagem e ser categorizada com uma determinada cor. O
individuo também pode fazer o uso de simbolos para identificar periodos de tempo, atores
envolvidos, documentos utilizados, etc. que poderdo servir para identificar dados relevantes
sem o0 uso de palavras ou notas de rodapé.
Para facilitar a construcdo dos Mapas Mentais, Buzan (2019) estipulou uma lista de

regras a serem seguidas:

1. Utilizar um padréao de folha ndo pautada de tamanho A4 ou maior e na horizontal,

2. Criar uma imagem e/ou tema com cores, posicionados no centro da pagina;

3. A imagem central pode incluir uma palavra que seja interessante do ponto de vista
tipogréafico;
Criar as ramificacGes principais em cores diferentes;
Colocar apenas uma palavra ou termo em cada ramificacao;

Inserir as sub-ramificacdes;

N o g A

Criar, opcionalmente, imagens nas sub-ramificacdes.

Segundo Buzan (2019), os Mapas Mentais estdo evoluindo para um formato digital. A
construcdo de forma digital traz alguns beneficios, como a possibilidade de editar as
informacdes inseridas, a facilidade de armazenamento digital, a visualizacdo facilitada pela
limpeza grafica, a conexdo com outras ferramentas digitais, a facilidade para analises pos-
processo com a possibilidade de recapitulacdo das diferentes etapas criadas e a facilidade em
desenhar e criar icones para ilustracéo.

Atualmente, existem diversas ferramentas para elaboracdo de Mapas Mentais digitais,
porém, pela confusdo de conceitos com outros diagramas, o usuario deve estar atento ao escopo
dos modelos disponiveis para que o modelo escolhido seja de Mapa Mental, com todas as
caracteristicas exigidas.

Uma das primeiras ferramentas digitais para desenvolvimento de Mapas Mentais
seguindo as leis de Buzan foi o iMindMap®, programa desenvolvido por ThinkBuzan

(exemplificado na figura 11).
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6.4 CONSTRUCAO DE MAPAS MENTAIS COMO FERRAMENTA COMPLEMENTAR
NA PERICIA JUDICIAL DE PATENTES

O perito judicial € um especialista técnico que desempenha um papel ativo no
conhecimento dos fatos e alegacBGes e sempre haverd uma dose de subjetividade em seu
trabalho, por menor que seja. Entretanto, o perito deve compreender o seu papel na pericia
judicial para reagir com eficacia contra as deformagdes potenciais e disciplinar o fator subjetivo
no conhecimento.

Schaff (1995) observa dois tipos de subjetividade, a subjetividade “boa” e a
subjetividade “ma”. A subjetividade “boa” seria ‘“aquela que provém da esséncia do
conhecimento como relagdo subjetivo-objetiva e do papel ativo do sujeito no processo
cognitivo”. A “md” seria a “subjetividade que deforma o conhecimento por causa de fatores
tais como interesse e parcialidade”. Neste contexto, a objetividade seria a distancia entre a boa
e a ma subjetividade e ndo a eliminacéo total da subjetividade.

O objetivo desta tese, conforme mencionado anteriormente, é de incluir o Mapa Mental
como uma ferramenta complementar nos métodos de exame periciais existentes. Através da
experiéncia anterior como analista de patentes e, posteriormente, como perita judicial de
patentes, trouxe a busca de ferramentas que pudessem auxiliar na compreensao das invencoes.
A inclusdo do Mapa Mental nos métodos de exame pericial atualmente utilizados pode facilitar
a apresentacdo das informacGes disponiveis na patente em anélise, reduzindo a assimetria de
informacdo e facilitando a compreensdo e, até mesmo, a reducédo da subjetividade intrinseca das
informac0es apresentadas ao juizo. Além disso, a construcdo de Mapas Mentais podera tornar
mais seguras as etapas de identificacdo e analise dos indicios de inventividade.

Partindo do pressuposto de que a subjetividade deve ser compreendida, ou minimizada,
a utilizacdo do Mapa Mental deve ter inicio pela reconstituicdo da totalidade do conhecimento
de caracteristicas da invencéo e de fatos e alegacgdes. A partir de entdo, devem ser reconstituidas
as relagdes entre as partes e os fatos e alegacgdes. O objetivo desta reconstitui¢do é evidenciar,
em um Mapa Mental, as caracteristicas técnicas da invencdo, os fatos, as alegacdes e as relacdes
entre eles para alcancar o conhecimento da estrutura do processo (caracteristicas, partes, fatos
e alegacGes) como um todo e das relagfes essenciais neste contexto. Quando o Mapa Mental é
desenhado, apenas com base no cenario de caracteristicas técnicas, e de fatos e alegacdes das
partes, sem a opinido pessoal do perito, o risco de arbitrariedade na escolha de fontes pode ser

reduzido, diminuindo também a subjetividade que possa vir a existir nessa etapa inicial. Cada
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patente ira gerar um Mapa Mental proprio, com caracteristicas que possam auxiliar na
compreensdo da invencéo e dos fatos trazidos pelas partes.

Apos a ilustracdo do Mapa Mental com as caracteristicas da invengdo, deve-se
prosseguir com a indicacdo da metodologia a ser utilizada, com a organizacdo de um historico
administrativo e judicial, a definicdo do problema e da solucéo trazida, o levantamento e analise
comparativa das anterioridades e a avaliagdo quanto aos requisitos e condicdes de
patenteabilidade.

O proposito deve ser reduzir a informacéo, desfragmentando suas partes e agrupando-
as por funcdo e contexto, seguindo passos definidos até a construcao de Mapa(s) Mental(is).

A partir das premissas da Teoria Gestalt, da Fenomenologia da Percepcdo e da
Neurociéncia, a proposta desta tese incluiu, como objetivo principal, a elaboracdo de etapas
para construcdo dos Mapas Mentais para complementar a andlise pericial a ser realizada. Os
Mapas Mentais devem conter todas as informac@es apresentadas na patente de interesse. E
importante ressaltar que a elaboracdo dos Mapas Mentais ndo aumenta o custo dos honorarios
do perito, uma vez que € uma ferramenta complementar que traz seguranca e transparéncia para
analise pericial.

Dentro deste contexto, a construcdo do(s) Mapa(s) Mental(is) deve seguir as seguintes
etapas propostas nesta Tese pela autora (Figura 12):

1. Observar o embasamento técnico e o objeto reivindicado no documento de patente em
analise — essa observacdo deve ser feita apds a leitura integral do pedido de patente
conforme depositado e de todas as modificacdes realizadas pelo requerente até a decisao
final do INPI;

2. Definir o eixo central do documento de patente — 0 eixo central da invencdo. Essa
definicdo pode ser facilitada pelo desenho do esquema problema-solucéo da invencéo,
quando o perito deve encontrar o problema descrito no relatério descritivo e a solucédo
técnica fornecida pelos inventores. A definicdo do eixo central da invengdo dara origem
a palavra ou objeto central do Mapa Mental;

3. Definir as questdes mais genéricas envolvidas, estabelecendo o nicho a ser estudado —
apos o desenho do esquema problema-solugédo, o perito deve compreender o racional
dos inventores para compreender como chegaram as solucdes apontadas no relatorio
descritivo, compreendendo quais os caminhos percorridos, quais as dificuldades
encontradas, a melhor forma de producéo e execuc¢éo da tecnologia (best-mode) e o que

foi descrito nas anterioridades apresentadas nos antecedentes da invencdo. Essa etapa
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trard as primeiras ramificacbes do Mapa Mental, com as caracteristicas principais
reivindicadas na invencéo;

Segregar a invengdo em partes ou unidades principais — nesta etapa, 0 perito inicia a
construgdo das ramificacOes subsidiarias de cada caracteristica principal da invencao
reivindicada, por exemplo, em uma caracterizagcdo de processo, o perito pode desenhar
e caracterizar o processo em etapas, segregar as caracteristicas constituintes de um
equipamento ou segregar uma tecnologia em suas partes qualitativas;

Decompor as unidades principais segregadas da invencdo em unidades compositivas e
assim sucessivamente, até um nivel considerado satisfatorio — nesta etapa, o perito deve
observar as alternativas constituintes da invencdo apresentadas no relatdrio descritivo e
inclui-las nas suas respectivas ramificacbes subsidiarias. Sugere-se identificar as
carateristicas apontadas como as melhores pelos inventores, ou ainda aquelas testadas e
validadas nos exemplos de concretizagédo da invencéo;

Evidenciar as possibilidades para cada unidade identificada da invencdo que puderem
trazer novidade e inventividade ao objeto reivindicado, por exemplo, possibilidades
qualitativas e quantitativas de insumos ativos naturais ou sintéticos utilizados,
possibilidades de condi¢Ges (temperatura, pH, osmolaridade etc.), possibilidades
qualitativas e quantitativas de constituintes (excipientes, veiculos etc.), possibilidades
de fontes de energia, possibilidades qualitativas e quantitativas de partes mecénicas de
equipamentos, dentre outros.

Identificar, analisar e interpretar cada unidade e descrevé-las caracterizando-as — nesta
etapa, o perito pode incluir as interpretacdes trazidas pelas partes e pelo INPI, ou incluir
as caracteristicas relevantes apresentadas nas anterioridades levantadas. Essa parte do
Mapa Mental deve estar identificada como caracteristicas trazidas nas anterioridades ou
pelas outras partes do processo que ndo os inventores, para que ndo se misturem aquelas
originalmente trazidas no documento de patente e para que seja compreendida a relacéo
entre as informagdes do estado da arte e as informacdes que efetivamente trouxeram um
carater inovador a invencao reivindicada;

Desenhar o Mapa Mental completo com as descrigdes qualitativas e quantitativas de
cada conjunto de unidades e as caracteristicas descritas nas anterioridades;

Analisar a organizacdo visual do Mapa Mental,

Complementar o Mapa Mental, opcionalmente, incluindo as relagdes de contexto entre
as unidades e categorias conceituais e as observacoes especificas que surgiram somente

ap0s a visualizacdo final. Essas observacdes especificas, se forem frutos da
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interpretacdo do perito, devem ser diferenciadas de alguma forma, para que nao se

confundam com as caracteristicas trazidas nos documentos.
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objeto estabelecendo unidades
- patente . L
reivindicado o nicho a ser principais
estudado
Identificar, . .
. ’ Evidenciar as Decompor as
analisar e o .
A possibilidades unidades
interpretar L
Desenhar o . para cada principais
cada unidade e .
Mapa Mental A unidade e segregadas da
descrevé-las A X =
completo com . subunidades invengao em
. caracterizando- _ y
as descrigdes as (alternativas de unidades e
L condigbes e subunidades
(anterioridades, i s
B o constituintes) compositivas
manifestagées)

Complementar o Mapa Mental, opcionalmente,
incluindo as relagdes de contexto entre as

— @ unidades e categorias conceituais e as

observagoes especificas que surgiram
somente apos a visualizagao final

Analisar a
organizagao
visual do Mapa
Mental

Figura 12 - Resumo das etapas propostas nesta tese para construcdo dos Mapas Mentais.
Fonte: Elaborag&o propria.

Apos a construcdo do Mapa Mental deve-se apresentar o método de exame pericial
selecionado, o historico administrativo e judicial e os pontos controversos apontados e/ou
validados pelo magistrado. O método podera ser definido pelo juiz da Vara responsavel pelo
processo ou, na auséncia de uma demanda especifica, ser sugerido pelo proprio perito.

Ap0ds apresentacdo do metodo, organizacgdo do historico dos fatos em fase administrativa
e judicial e identificacdo de pontos controversos, o perito pode seguir para a identificacdo do
problema técnico apontado e da solugéo trazida pela patente em analise, além de identificar os
quadros reivindicatorios apresentados e fazer uma analise comparativa das reivindicacdes.

Apds analise da patente em questdo e das anterioridades levantadas e apés a avaliagédo
da presenca dos requisitos e das condicdes de patenteabilidade pelo método escolhido, deve-se
prosseguir com as respostas aos quesitos, se houver e, em seguida, com a elaboracdo da

conclusdo do laudo pericial.
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Para a resposta aos quesitos é aconselhavel que o perito leia e transcreva aqueles
apresentados pelas partes e/ou pelo Ministério Publico, concordando ou discordando (nos casos
de discordancia, apresentar de forma completa e fundamentada as razdes técnicas para a
discordancia, de acordo com o artigo 473, inciso 1V, do CPC). E interessante que o perito
compare as respostas dadas aos quesitos com a analise elaborada no laudo pericial para verificar
se estdo discordantes ou se seguem o mesmo racional. Esse passo pode ser interessante no caso
de uma das partes, ou do Ministério Publico, apontar alguma caracteristica analisada de outra
forma, causando questionamentos adicionais & avaliagdo prévia.

Para a elaboracédo da conclusdo do laudo pericial de forma resumida, porém embasada,
0 perito deve apresentar, sucintamente, o racional utilizado por cada parte do processo e pelo
Ministério Publico, a analise de cada anterioridade, pontuar a analise de cada requisito e
condicdo de patenteabilidade e, por fim, identificar a presenca ou ndo dos requisitos e condi¢des
de patenteabilidade, dando um parecer conclusivo sobre o mérito da patente analisada. Dessa
forma, a dltima parte do laudo pericial podera pontuar, de forma objetiva e previamente

fundamentada, as questfes mais relevantes que embasaram a concluséao do laudo.
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7 ESTUDOS DE CASOS

Neste capitulo objetiva-se testar a proposta de inclusdo do Mapa Mental no exame
pericial de patentes e valida-la através de casos reais. Os casos apresentados foram selecionados
a partir de pericias judiciais elaboradas pela autora em acdes judiciais de nulidade. E importante
ressaltar que os Mapas Mentais podem ser utilizados também em outros tipos de a¢des, como
as acdes de contrafacdo, e, ainda, podem ser utilizados também na elaboracdo de pedidos de
patentes ou em ac¢Bes administrativas, como subsidios ao exame ou processos de nulidade
administrativa. Através da experiéncia na elaboracdo desses laudos, ficou evidente a
necessidade de inclusdo de Mapas Mentais como uma etapa inicial, na qual a invengéo, as

anterioridades e as alegacdes pudessem ser mais bem visualizadas e compreendidas.

7.1 PATENTE DE BIOCIDA

7.1.1 Descrigdo do Processo

O pedido de patente P19809282-0, intitulado “Composi¢do compreendendo uma
cultura biologicamente pura de cepa de Bacillus subtilis, método para protecdo ou tratamento
de plantas e frutos e método para isolar um sobrenadante” foi depositado no INPI no dia
08.05.1998, pela empresa Agraquest, Inc.3! (US). Foi reivindicada a prioridade unionista US
08/853753 (09.05.1997). O pedido originalmente depositado trazia 40 reivindicagfes em seu
quadro reivindicatdrio.

O pedido se refere a uma nova cepa de Bacillus subtilis AQ713, produtora de
antibidtico e produtora de metabolito que exibe atividade fungicida, bactericida e atividade
contra verme de raiz de milho. Adicionalmente, apresenta um metabdlito isolado da cepa de
Bacillus subtilis AQ713 com atividade contra vermes em raizes de milho; um método de
tratamento ou protecao de plantas de infec¢Bes causadas por fungos e bactérias compreendendo

a etapa de aplicacdo de uma quantidade eficaz do Bacillus subtilis AQ713 produtor de

31 A empresa AquaQuest foi comprada pela empresa Bauer CropScience em julho de 2012
(https://cropscience.bayer.co.uk/blog/articles/2012/07/bayer-buys-agraquest-press-release/#cookie-preferences).
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antibidtico fornecido como uma suspensdao em uma cultura de caldo completo ou com um
sobrenadante contendo antibiético obtido de uma cultura de caldo completo do Bacillus subtilis;
um metodo de tratamento ou de protecao de raizes de planta de infestagdes de vermes de raizes
de milho compreendendo a etapa de aplicacdo de uma quantidade eficaz do Bacillus subtilis
AQ713 produtor de metabodlito fornecido como uma suspensdo em uma cultura de caldo
completo ou como um sobrenadante contendo metabdlito ou um metabdlito purificado obtido
da cultura de caldo completo do microorganismo; e compostos agrastatinas produzidos pela
cepa de Bacillus subtilis AQ713 e uma combinacdo de compostos compreendendo iturina A,
plipastatina, surfactina e agrastatina.

Foi publicada uma ciéncia de parecer na RPI n° 1973 de 28.10.2008, onde constatou-
se que o documento de prioridade requerido, US 08/853753, ndo descrevia 0s compostos
pleiteados nas reivindicacdes 25 a 31, 33, 38 e 39. A busca de anterioridades para a matéria ndo
coberta pela prioridade foi baseada na data de deposito do pedido no PCT, ou seja, 08.05.1998.

Foram apresentados trés documentos no Relatorio de Exame Formal e no Relatorio de
Busca. No Relatério de Busca foram apresentados os Documentos da Familia de Patentes
EP0981540 e WO9850422.

O Relatorio de Pesquisa Internacional (ISR — International Search Report) €
constituido principalmente de uma lista de referéncias a documentos de patentes e a artigos
publicados em revistas técnicas que possam afetar a patenteabilidade da invencédo divulgada no
pedido internacional. O relatdrio contém indicacdes sobre a possivel relevancia de cada um dos
documentos enumerados para as questdes de novidade e de atividade inventiva (ndo evidéncia),
que sdo cruciais para a patenteabilidade. Juntamente ao relatério de pesquisa, a Autoridade
Responsavel pela Pesquisa Internacional (ISA — International Searching Authority) preparou
uma opinido escrita sobre a patenteabilidade com uma andlise pormenorizada da possibilidade
de patenteamento. O relatério de pesquisa internacional e a opinido escrita foram enviados pela
ISA.

As referéncias ndo patentarias apresentadas foram:

D1 - Kimura, K. et al. SNA-60-367, new peptide enzyme inhibitors against aromatase. J.
Antibiotics 50(6): 529-531, June 1997.

D2 - Yamada, S. et al. Biological activity of antifungal substances produced by Bacillus subtilis.
J. Pesticide Sci. 15: 95-96, 1990.

D3 - Tsuge, K. et al. Characterization of Bacillus subtilis YB8, coproducer of lipopeptides

surfactin and plipastatin B., 1996.
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O ISR referente ao documento W098/50422 (PCT/US 98/09471) também apresenta o
documento Kimura et al. (1997) como de particular relevéncia (Documento X) para as
reivindicagles 1, 25, 27-32, o documento Tsuge et al. (1996) como de particular relevancia
(Documento X) para as reivindicagdes 1, 28-32, e o documento Yamada et al. (1990) também
como de particular relevancia (Documento X) para as reivindicagdes 1, 28-32. O documento X
diz que a invencdo reivindicada ndo pode ser considerada nova ou ndo pode ser considerada
inventiva quando o documento é considerado isoladamente.

Foi verificado também que as cepas de B. subtilis j& eram conhecidas pela producao
de metabdlitos antibacterianos e antifingicos como iturina, plipastatina e surfactina (D1-D3).
Inclusive, a producéo simultanea de mais de um desses metabolitos ja havia sido descrita em
uma Unica cepa de B. subtilis (D2, D3). Os compostos agrastatinas foram considerados como
variantes previsiveis das plipastatinas conhecidas e descritas em D1. No entendimento do ISR,
a materia das reivindicagdes 1 a 40 ndo apresentaria atividade inventiva, de acordo com 0s
artigos 8°e 13 da LPI. A matéria das reivindicagdes 1, 2, 27, 32, 33, 38 e 39 ndo foi considerada
invencédo de acordo com o art. 10 (1X) da LPI. Adicionalmente, as reivindicacdes 1, 2, 3 e 38
ndo estavam de acordo com o art. 25 além de a reivindicacdo 1 ndo atender ao art. 24 da LPI.

A Autora apresentou peticdo contendo novas vias do relatorio e resumo com o titulo
harmonizado e nova proposta de quadro reivindicatério contendo 36 reivindicacBes. Na
manifestacdo, alegou que as emendas realizadas no quadro reivindicatorio estavam de acordo
com o AN 127/97 e suportadas no relatério descritivo. Adicionalmente, esclareceu que 0s
compostos do pedido eram distintos de D1 e que nenhum documento encontrado apresentava a
combinacéo produzida pela cepa de B. subtilis AQ713.

Foi publicado um parecer de indeferimento (despacho 9.2) na RPI n® 2005 de
09.06.2009, onde se ressaltou que a diferencga entre as plipastatinas descritas nas referéncias e
a agrastatina do pedido em andlise consistia em uma substituicdo de ocorréncia natural
(polimorfismo) em B. subtilis. Foi reconhecido, neste mesmo parecer, que D1-D3 néo
revelavam uma cepa de B. subtilis capaz de produzir simultaneamente surfactinas, plipastatinas
(incluindo agrastatinas) e iturinas. Adicionalmente, ndo foram apresentados exemplos que
demonstrassem a superioridade de poténcia ou acdo do sobrenadante de cultura da cepa. Assim,
o INPI concluiu que a matéria das reivindicacdes 1 a 36 ndo era inventiva, de acordo com o art.
8° com 13 da LPI. Além disso, definiu que as reivindicagfes 2 (composi¢do compreendendo
um metabdlito) e 3 (sobrenadante) caracterizavam o objeto de protecdo pelo método de
obtencdo e pela atividade bioldgica inibitoria, e que a reivindicacdo 1 ndo definia de modo claro

e preciso a cepa mutante de B. subtilis, ndo atendendo ao disposto no art. 25, e ndo apresentava
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suficiéncia descritiva, ndo atendendo ao disposto no art. 24 da LPI. Ainda, concluiu que os
chamados componentes auxiliares constantes nas novas reivindicacdes 1, 2, 25, 29, 34 e 35
(composicédo) ndo eram definidos de forma clara e precisa no relatorio descritivo, ndo atendendo
0 disposto nos artigos 24 e 25 da LPI. Além disso, como o INPI ndo considerou a matéria das
reivindicagles 1, 2, 25, 29, 34 e 35 como uma composicdo, tais matérias foram consideradas
produtos bioldgicos naturais, ndo sendo aceitas com base no art. 10 (IX) da LPl. O mesmo
entendimento foi dado as reivindicacdes 23 e 24, nas quais as composic¢des sdo compreendidas
pela iturina A, plipastatina, surfactina e agrastatina de B. subtilis.

A Autora apresentou recurso contra o indeferimento, com nova proposta de quadro
reivindicatdrio contendo 32 reivindicagGes. As antigas reivindicacgdes 2, 7, 8 e 9 (composicao)
e 14 (método) foram canceladas e uma nova reivindicacao 32, de “método de protecdo ou
tratamento de plantas e frutos” originalmente reivindicada foi adicionada. Sobre a reivindicacao
1, a Autora apresentou comprovagdes para identificagdo das cepas de B. subtilis AQ713 e
demonstrou que os componentes adicionais pleiteados pelas reivindicacfes 1, 2, 25, 29, 34 e 35
jaeram conhecidos do estado da técnica e poderiam ser definidos como composicéo e, portanto,
ndo naturais, e passiveis de protecdo de acordo com o art. 10 (IX). A Autora cancelou a
reivindicacdo 2 e esclareceu que o sobrenadante de uma cepa bacteriana, conforme descrito na
reivindicacdo 3, poderia ser obtido por qualquer método conhecido na técnica. A Autora
também argumentou que D2 e D3 revelavam combinacfes separadas de compostos: surfactina
e plipastatina (D2) e plipastatina e iturina (D3). Como o INPI havia questionado a comparacéo
entre as cepas de B. subtilis apenas com fungicidas quimicos, a Autora apresentou documentos
de marketing do produto SERENADE® (D5) que comparavam os perfis lipopeptidicos com
produtos concorrentes a base de outras cepas de B. subtilis. O INPI mencionou o aditamento
interposto pela Autora, ressaltando que este havia sido feito fora do prazo recursal estipulado
pelo art. 212 da LPI, sendo considerada como peticdo ndo conhecida de acordo com o art. 219
(1) da LPI.

Posteriormente, o INPI manteve integralmente as objecdes apontadas no parecer
anterior, publicado na RPI n° 2005, em 09.06.2009, e manteve o indeferimento, uma vez que a
matéria das atuais reivindicagdes 1 a 32 ndo atendia ao disposto nos artigos 8° combinado com
13,24, 25 € 10 (1X) da LPI.

Foi publicado na RPI n° 2130, de 01.11.2011, o despacho 111, referente a deciséo da
DIRPA: Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido. O
indeferimento foi mantido com base nos artigos 8° c¢/c 13, 24 e 25 da LPI. Foi publicado Parecer

da Presidéncia mantendo o indeferimento do Pedido de acordo com o Parecer da DIRPA.
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A empresa Bayer Cropscience LP interpds a Ac¢do Ordinaria®? contra o INPI com o

objetivo de obter provimento jurisdicional que determinasse a anulacdo da deciséo

administrativa proferida pelo INPI que indeferiu o pedido de patente PI19809282-0.

Na Inicial do processo judicial, a Autora apresenta o quadro reivindicatorio

apresentado no Gltimo recurso administrativo do INPI, contendo 32 reivindicacgdes, transcritas

abaixo:

1.Composigéo, caracterizada pelo fato de que compreende: (i) uma cultura
biologicamente pura da cepa de Bacillus subtilis AQ713, NRRL N° de acesso
B-21661 e seus mutantes apresentando todas as caracteristicas
identificadores da dita cepa e (ii) componentes para auxiliar na disperséo e
adesao.

2.Sobrenadante caracterizado pelo fato de ser obtenivel de uma cultura de
cepa de Bacillus subtilis AQ713 como definida na reivindicacéo 1, que exibe
atividade antifungicida e antibacteriana contra vermes de raiz de milho.
3.Composicao caracterizada pelo fato de que compreende a cultura de caldo
completo da cepa do Bacillus subtilis AQ713 e um fungicida quimico.
4.Composicao caracterizada pelo fato de que compreende a cultura de caldo
completo da cepa do Bacillus subtilis AQ713 e um pesticida bioldgico ou
quimico.

5.Composicdo de acordo com a reivindicacdo 4, caracterizada pelo fato de
que compreende ainda um fungicida quimico.

6.Composicdo caracterizada pelo fato que compreende o metabdlito como
definido na reivindicagdo 2 e um fungicida quimico.

7.Composicdo caracterizada pelo fato que compreende o metabdlito como
definido na reivindicagdo 2 e um pesticida bioldgico ou quimico.
8.Composicdo de acordo com a reivindicagéo 7, caracterizada pelo fato que
compreende ainda um pesticida quimico.

9.Método para protecdo ou tratamento de plantas e frutos de infeccdes
causadas por fungos e bactérias e de infestagdes de vermes de raiz de milho,
caracterizado pelo fato de que compreende a aplicacdo de uma quantidade
eficaz da composicao como definida na reivindicacédo 1.

10.Método para protecdo ou tratamento de plantas e frutos de infeccOes
causadas por fungos e bactérias e de infestacdes de vermes de raiz de milho,
caracterizado pelo fato de que compreende a aplicagdo de uma quantidade
eficaz do sobrenadante como definido na reivindicacéo 2.

11.Método para protecdo ou tratamento de plantas e frutos de infeccdes
causadas por fungos e bactérias e de infestacdes de vermes de raiz de milho,
caracterizado pelo fato de que compreende a aplicacdo de uma quantidade
eficaz da composi¢do como definida por qualquer uma das reivindicacoes 3
as.

12.Método de acordo com a reivindicacdo 9 ou 10, caracterizado pelo fato de
que as infeccBes sdo provocadas por pelo menos um microorganismo
selecionado do grupo que consiste de Phytophthora infestans, Rhyzoctonia
solani, Pythium ultimum, Botrytis cinerea, Alternaria solani, Colletotrichum
cocodes, Alternaria brassicola, Cladosporium cucumerinum, Monilinia
fructicola, Venturia pyrina, Acidovorax avenae, Pseudomonas syringae,
Xanthomonas campestres, Erwinia caratovora, Clavibacter michiganense,
Plasmopara viticola, Sphaerotheca fuliginea, Uncinula necator e
Peronospora parasitica.

32 Processo n° 0049437-16.2015.4.02.5101 — da 252 Vara Federal do Rio de Janeiro.
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13.Método de acordo com a reivindicacao 11, caracterizado pelo fato de que
as infecgdes sdo provocadas por pelo menos um microorganismo selecionado
do grupo que consiste de Phytophthora infestans, Rhyzoctonia solani,
Pythium ultimum, Botrytis cinerea, Alternaria solani, Colletotrichum
cocodes, Alternaria brassicola, Cladosporium cucumerinum, Monilinia
fructicola, Venturia pyrina, Acidovorax avenae, Pseudomonas syringae,
Xanthomonas campestres, Erwinia caratovora, Clavibacter michiganense,
Plasmopara viticola, Sphaerotheca fuliginea, Uncinula necator e
Peronospora parasitica.

14.Método de acordo com a reivindicacdo 9, caracterizado pelo fato de que
a cultura biologicamente pura de cepa de Bacillus subtilis AQ713, NRRL, N°
de acesso B-21661 é uma cultura de caldo completo.

15.Método de acordo com a reivindicacdo 9, caracterizado pelo fato de que
a composicdo é aplicada como um pdé umectante, granulo, fluxo ou
microencapsulacéo.

16.Método de acordo com a reivindicagdo 9 ou 10, caracterizado pelo fato de
que as raizes de plantas ou o solo em volta das raizes sdo tratados.
17.Método de acordo com a reivindicacdo 11, caracterizado pelo fato de que
as raizes de plantas ou o solo em volta das raizes é tratado.

18.Composicao, caracterizada pelo fato de que compreende uma iturina do
tipo A, uma plipastatina, uma surfactina.

19.Composicéo, caracterizada pelo fato de que compreende uma agrastatina.
20.Composicao, caracterizada pelo fato de que compreende um lipopeptidio
de surfactina isolado da cepa AQ713 com atividade inseticida e componentes
para auxiliar na sua dispersao e adesdo.

21.Método para protecdo ou tratamento de plantas e frutos de infeccBes por
fungos e bactérias e de infestacGes de vermes de raiz de milho, caracterizado
pelo fato de que compreende a aplicacdo de uma quantidade eficaz de um
composto apresentando a férmula:

CH;(CH4),,-CH-CH;-CO-(iu-0 rn-T[ +TJ:|ruGll.r-:“l..Iu-Pm=Gl:L-T}1-VT

H

22.Método para prote¢do ou tratamento de plantas e frutos de infeccGes por
fungos e bactérias e de infestagdes de vermes de raiz de milho, caracterizado
pelo fato de que compreende a aplicacdo de uma quantidade eficaz de uma
composi¢do compreendendo uma iturina do tipo A, uma plipastatina, uma
surfactina.

23.Método de acordo com a reivindicacgao 22, caracterizado pelo fato de que
compreende ainda uma quantidade eficaz de uma agrastatina.
24.Composicao, caracterizada pelo fato de que compreende um extrato de
lipopeptidio isolado da cepa AQ713 com atividade inseticida e componentes
para auxiliar na sua dispersao e adesdo.

25.Método para tratamento ou protecdo de plantas e frutos de infestagdes de
insetos, caracterizado pelo fato de que compreende administrar uma
quantidade eficaz de uma composicdo compreendendo o extrato como
definido na reivindicagéo 24.

26.Método para tratamento ou protecdo de plantas e frutos de infestagdes de
insetos, caracterizado pelo fato de que compreende administrar uma
quantidade eficaz de uma composicdo compreendendo o extrato como
definido na reivindicacéo 25.

27.Método de acordo com a reivindicacgao 25, caracterizado pelo fato de que
a composicao é aplicada ao solo em volta das raizes da planta ou as raizes
sdo tratadas.
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28.Método de acordo com a reivindicacgdo 26, caracterizado pelo fato de que
a composicao é aplicada ao solo em volta das raizes da planta ou as raizes
sdo tratadas.

29.Composicao, caracterizada pelo fato de que compreende um composto de

férmula:
Flt-{ll H-C Ha-CO-Glx-Om-Tyr-Thr-Gix-—-X-Pro-Gix-Tyr-Val
|
OR, 0 J

em que R1 é uma cadeia lateral alifatica reta ou ramificada de C8-C20; R2 é
um acetato ou um derivado de éster; e Glx é GIn ou Glu e componentes para
auxiliar na disperséo e adesao.

30.Composicao, caracterizada pelo fato de que compreende um composto de
formula:

CHy(C ngﬂ-tioH ~CHz-CO-GI-Om-Tyr-Thr-Giu-Ala-Pro-Gin-Tyr-Val
OH é} |

e componentes para auxiliar na disperséo e adesao.

31.Método para isolar um sobrenadante apresentando atividade contra
infecgBes causadas por fungos e bactérias e de infestacGes de vermes de raiz
de milho, caracterizado pelo fato de que compreende o crescimento de uma
cultura como definida na reivindicacdo 1 e isolar o sobrenadante da cultura.
32.Método para prote¢do ou tratamento de plantas e frutos de infestagdes de
insetos, caracterizado pelo fato de que compreende a aplicacdo de um
sobrenadante como definido na reivindicacao 31.

A empresa Autora da acdo de nulidade apresentou pareceres técnicos de especialistas
para demonstrar a patenteabilidade da invencdo. Adicionalmente, anexou uma declaracédo da
inventora, na qual explica o processo de criacdo e as dificuldades encontradas, uma declaracao
de um dos cientistas da empresa, com a descricdo de um experimento que apresenta o efeito
sinérgico dos lipopeptideos da invencdo e uma declaracdo de um Professor Associado da
Universidade de Toronto, na qual ele demonstra as diferencas entre os lipopeptideos descritos
nas anterioridades e o revelado no pedido de patente em analise, denominado neste de
agrastatina.

O INPI apresentou contestacdo a Inicial da Autora, na qual afirmou que o quadro
reivindicatorio apresentado judicialmente pela Autora manteve as inconsisténcias apresentadas
na fase administrativa e que ndo refletia a matéria de fato revelada no pedido P19809282-0.

O INPI concluiu que o quadro reivindicatorio apresentado ndo era passivel de
protecdo, tendo em vista que 0 mesmo apresentava: matéria ndo descrita no pedido de patente,
estando em desacordo com o art. 24 da LPI; matéria que ndo foi definida de maneira clara e
precisa estando em desacordo com o art. 25 da LPI; matérias que ndo sdo suportadas no pedido
de patente conforme depositado, estando em desacordo com o art. 25 da LPI; matéria que nédo

apresenta 0 mesmo conceito inventivo do presente pedido, estando em desacordo com o art. 22;
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e matéria sem atividade inventiva, estando em desacordo com o art. 8° combinado com o art.
13 da LPI.

Na Réplica a Contestacdo do INPI, a Autora ressaltou que o INPI havia indeferido o
pedido de patente com base na auséncia de atividade inventiva frente aos ensinamentos
revelados em Kimura et al. (D1), Tsuge et al. (D2) e Yamada et al. (D3); na falta de clareza,
precisdo e suficiéncia descritiva no relatorio descritivo; e com base no fato de as reivindicacdes
ndo definirem de forma clara e objetiva as caracteristicas técnicas da invencdo. Para a Autora,
o INPI inovou ao apontar irregularidades de natureza formal. Para eliminar duvidas sobre a
patenteabilidade, a Autora apresentou em sua réplica, na instancia judicial, um novo quadro
reivindicatdrio contendo 11 reivindicagdes.

Apds réplica da Autora, o INPI emitiu o parecer mencionando que a atividade
inventiva pode ser atribuida a cultura da cepa de Bacillus subtilis AQ713, NRRL n° de acesso
B-21661 que possui atividade fungicida, bactericida e atividade contra vermes de raiz de milho,
ao caldo de cultura completo da cepa AQ713 que apresenta atividade fungicida, bactericida e
atividade contra vermes de raiz de milho, bem como aos métodos que utilizam a cepa, sua
cultura ou o sobrenadante da mesma.

Apesar de atribuir atividade inventiva a matéria descrita no P19809282-0, o INPI
concluiu que o quadro reivindicatdrio apresentado na Agdo, da maneira como foi formulado,
nao seria passivel de protecdo, tendo em vista que apresenta: matéria ndo descrita no pedido de
patente, estando em desacordo com o art. 24 da LPI; matéria que ndo foi definida de maneira
clara e precisa estando em desacordo com o art. 25 da LPI; matérias que ndo sdo suportadas no
pedido de patente conforme depositado, estando em desacordo com o art. 25 da LPI; matéria
gue ndo apresenta 0 mesmo conceito inventivo do presente pedido, estando em desacordo com
0 art. 22; e matéria sem atividade inventiva, estando em desacordo com o art. 8° combinado
com o art. 13 da LPI.

A Autora, em sua manifestacdo ao Parecer do INPI, solicitou nova intimagao do INPI
para que o Instituto se manifestasse expressamente sobre 0 novo quadro reivindicatorio
apresentado ou que houvesse uma audiéncia entre a Autora e o INPI para tentar um acordo.

O INPI enviou manifestacdo informando a respeito da impossibilidade da conciliacdo
pretendida. Sobre o novo quadro reivindicatério, o INPI esclareceu que as reivindicacdes 1 a
11 do quadro mais restrito ndo superaram todas as irregularidades apontadas na contestacéo,
visto que o quadro reivindicatdrio ainda mantinha matéria ndo passivel de protecdo tendo em

vista 0s mesmos argumentos ja apresentados anteriormente.
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A Autora se manifestou solicitando limitagdo do escopo da lide apenas para as
reivindicacfes 10 e 11 do novo quadro reivindicatdrio. Entretanto, o Exmo. Juiz Federal, em
sua concluséo, indeferiu a limitacdo do escopo da pericia, conforme requerido pela parte
Autora, ressaltando que o objeto da pericia deveria recair sobre seu todo, tal qual constante do

pedido inicial.

7.1.2 Proposta de inclusdo dos Mapas Mentais no caso da patente de biocida

Utilizando a proposta nesta tese, de inclusdo do Mapa Mental como uma fase inicial
complementar no exame pericial, a primeira etapa € a observacdo do embasamento técnico e do
objeto reivindicado no documento de patente em anélise, neste caso, a composi¢do biocida
contendo uma cultura biologicamente pura de cepa de Bacillus subtilis, método para protecédo
ou tratamento de plantas e frutos e método para isolar um sobrenadante.

A segunda etapa é a definicdo do eixo central do pedido de patente e o desenho do
esquema problema-solucdo. Também deve ser levado em consideracdo o que estd sendo
questionado na acéo judicial e a validade do pedido de patente frente as anterioridades e frente
a LPI. No caso, o questionamento principal relacionado a esse pedido de patente é se a matéria
contida no pedido de patente preenche os requisitos e condi¢des de patenteabilidade, uma vez
que foram apresentados diversos quadros reivindicatorios, mudando o escopo de protegéo.

A terceira etapa € a definicdo das questfes mais genéricas envolvidas, estabelecendo
0 nicho a ser estudado.

Neste caso, foi importante o estudo de todos os quatro quadros reivindicatérios
protocolados pela empresa, uma vez que o escopo de reivindicagéo foi modificado ao longo do
processo administrativo e novas provas foram protocoladas ao longo do processo judicial,
modificando, inclusive, o racional que foi utilizado em sua analise.

Para iniciar a constru¢cdo do Mapa Mental, foram ilustrados a modificacdo dos
diferentes quadros reivindicatorios apresentados (Figura 13), o Mapa Mental sobre o quadro
reivindicatdrio de 32 reivindica¢des apontado pelo Exmo. Juiz para o exame pericial (Figura
14) e os Mapas Mentais subsidiarios sobre os grupos de reivindicagbes em tamanho maior
(Figuras 15 a 21).
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Figura 13 - Resumo dos diferentes quadros reivindicatorios apresentados no P19809282-0.
Fonte: Elaboracgdo propria a partir das informac@es presentes no documento de patente.
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Figura 14 - Mapa Mental contendo as reivindicacdes apresentadas no quadro reivindicatério do P19809282-0 contendo 32 reivindicagdes.
Fonte: Elaboracdo propria a partir das informag6es presentes no documento de patente.
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Cultura biologicamente pura
da cepa de Bacillus subtilis
AQ713 ou seus mutantes

Composigéo 1 Componentes para
dispersao e adesao

( Relvindicacédo 1 )

Obtido de uma cultura de cepa
de Bacillus subtilis AQ713

Atividade antifungicida e — -
Sobrenadante antibacteriana contra vermes ( Reivindicacdo 2 )
de raiz de milho

Cultura de caldo completo
da cepa do Bacillus subtilis
AQ713

. Reivindicacdo 3
ﬁ Composigao 2 K Fungicida quimico ( < )

Figura 15 - Mapa Mental subsidiario com os ramos das reivindicacdes 1 a 3 apresentadas no
quadro reivindicatdrio do P19809282-0 contendo 32 reivindicacdes.
Fonte: Elaboracéo propria a partir das informac@es presentes no documento de patente.

Cultura de caldo
completo da cepado
Bacillus subtilis AQ713

( Reivindicacao 4 ) Pesticida biolégico ou
quimico

Composigao 3

Opcionalmente
( Reivindicagdo 5 ) fungicida quimico

N N

Sobrenadante
( Reivindicacédo 6 ) Fungicida Composigéo 4
quimico
Sobrenadante
( Reivindicacao 7 ) Pesticida biolégico \
ou quimico .
9 I Composigao 5
Ainda, pesticida j

( Reivindicacdo 8 ) quimico

Figura 16 - Mapa Mental subsidiario com os ramos das reivindicagdes 4 a 8 apresentadas no
quadro reivindicatdrio do P19809282-0 contendo 32 reivindicacoes.
Fonte: Elaboracdo propria a partir das informag6es presentes no documento de patente.
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Cultura de
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Método para protegao ou Infeccdes causadas por Phytophthora infestans,
tratamento de plantas e frutos Rhyzoctonia solani, Pythium ultimum, Botrytis cinerea,
de infecgOes causadas por Alternaria solani, Colletotrichum cocodes, Alternaria
fungos, bactérias ou infestagdes brassicola, Cladosporium cucumerinum, Monilinia
de vermes de raiz de milho fructicola, Venturia pyrina, Acidovorax avenae,

. ( Reivindicacdo 12 )
Pseudomonas syringae, Xanthomonas campestres,

Erwinia caratovora, Clavibacter michiganense,

Plasmopara viticola, Sphaerotheca fuliginea, Uncinula

necator e Peronospora parasitica

Figura 17 - Mapa Mental subsidiario com os ramos das reivindicagbes 9, 12, 14, 15 e 16
apresentadas no quadro reivindicatorio do P19809282-0 contendo 32 reivindicagdes.
Fonte: Elaboracdo propria a partir das informag6es presentes no documento de patente.
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Composicao 4

Aplicacéo da
Composicdo 5

- - Infec¢des causadas por Phytophthora
Método para prote¢aoc ou | infestans, Rhyzoctonia solani, Pythium
tratamento de plantas e frutos de ultimum, Botrytis cinerea, Alternaria solani,
infecgoes causadas por fungos, Colletotrichum cocodes, Alternaria
bactérias ou infestagoes de brassicola, Cladosporium cucumerinum, ( Reivindicagéo 13 )
vermes de raiz de milho Monilinia fructicola, Venturia pyrina,

Acidovorax avenae, Pseudomonas

syringae, Xanthomonas campestres,

Erwinia caratovora, Clavibacter
michiganense, Plasmopara viticola,
Sphaerotheca fuliginea, Uncinula necator e
Peronospora parasitica

Tratamento de raizes de L
plantas ou o solo ao redor ( Relvindicagao 17 )

Figura 18 - Mapa Mental subsidiario com os ramos das reivindicagdes 11, 13 e 17 apresentadas
no quadro reivindicatorio do P19809282-0 contendo 32 reivindicagdes.
Fonte: Elaboracdo propria a partir das informag6es presentes no documento de patente.
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( Reivindicacdo 18 ) Iturina tipo A + plipastatina + surfactina Composigéo B
( Reivindicacao 19 ) Agrastatina { Composicao 7 ‘-’

Lipopeptidio de surfactina
isolado da cepa AQ713

( Reivindicacao 20 ) Componentes para Composigio 8
dispersdo e adeséo

Figura 19 - Mapa Mental subsidiario com os ramos das reivindica¢des 10, 12, 16 e 18 a 20
apresentadas no quadro reivindicatorio do P19809282-0 contendo 32 reivindicagdes.
Fonte: Elaboracao propria a partir das informac6es presentes no documento de patente.

CHy(CHyhyz-CH-CHy-€0-Glu-Orn- Tyr-Thr-Glu-Ale- Pro-Gla-Tyr-Vi Método para protegao ou
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de vermes de raiz de milho
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surfactina tratamento de plantas e frutos

| Reivindicagéo 23 | Aplicacao de agrastatna )— de infecgdes causadas por
fungos, bactérias ou infestagoes

de vermes de raiz de milho

Extrato de lipopeptidio

isolado da cepa AQ713
Reivindicacao 24 Componentes para

disperséao e adesao

Composigao 9

— = Aplicacéo do extrato de
( Reivindicagdes 25 e 26 ) lipopeptidio isolado da cepa
AQ713

Aplicacéo no solo ao redor

( Reivindicagdes 27 e 28 ) das raises ou nas raizes protecédo de infestagoes de

} Método para tratamento ou
insetos

Figura 20 - Mapa Mental subsidiario com os ramos das reivindicagdes 21 a 28 apresentadas no
quadro reivindicatdrio do P19809282-0 contendo 32 reivindicacoes.
Fonte: Elaboracdo propria a partir das informages presentes no documento de patente.
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O ( Reivindicacao 29 )

CHy(CHy) 3-CH-CH,-CO-Glu-Orm-Tyr-Thr-Glu-Ala-Pro-Gln Tyr-V
J)H l‘ Subtdpica ( Reivindicacédo 30 )

Composigao 10

Composigao 11 J

Crescimento de cultura
biologicamente pura da
cepa de Bacillus subtilis
Método de AQ713 ou seus mutantes ( Reivindicacéo 31 )

isolamento de Isoclamento do sobrenadante
sobrenadante

Método para protegao ou cultura de Aplicacao do
plantas e frutos de infecgdes por sobrenadante
fungos e bactérias e de infestagoes ‘

( Reivindicacéo 32 )

de vermes de raiz de milho

Figura 21 - Mapa Mental subsidiario com os ramos das reivindicagdes 29 a 32 apresentadas no
guadro reivindicatorio do P19809282-0 contendo 32 reivindicacdes.
Fonte: Elaboracdo propria a partir das informages presentes no documento de patente.

Ap0ds a descricdo pormenorizada da invencdo, deve-se revisitar o esquema problema-
solucdo desenhado inicialmente para verificar se o problema do estado da arte e a solucéo
técnica proposta no pedido de patente sdo os mesmos identificados pelo perito.

Nem sempre 0s documentos de patente trazem a identificacdo evidente do problema e
da solucdo técnica reivindicada e, nestes casos, é necessario que o examinador do INPI e o
perito construam essa analise, até mesmo para evidenciar aspectos secundarios trazidos por
alguns métodos de exame, como 0 TMC.

A identificacdo do problema e da solugdo técnica pode ser diferente daquela trazida
pelo requerente do pedido, ou apds analise do examinador do INPI, o que aumenta ainda mais
a importancia da definicdo clara e precisa nas analises, tanto do examinador como do perito, no
caso de uma agéo judicial. Algumas vezes, ocorrem modificacdes no escopo de prote¢do do
quadro reivindicatorio, que podem se tornar mais evidentes quando se constroi 0 esquema
problema-solucéo.

A invencdo se refere ao campo dos biopesticidas, mais particularmente a uma cepa de
Bacillus subtilis AQ713 capaz de inibir doencas de plantas causadas por fungos e bactérias e
apresentar atividade contra vermes em raizes de milho. A solucdo proposta na invencao inclui
composicOes fungicidas, bactericidas e inseticidas, compreendendo a cepa de Bacillus e
antibidticos e metabdlitos produzidos por essa cepa ou em combina¢do com outros pesticidas

quimicos e biologicos (Figura 22).
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Problema

Doencas causadas por
fungos, bactérias e
vermes de raiz de milho

Cepa de Bacilius subtilis
AQ713 composicdes
contendo a mesma

Figura 22 - Esquema problema-solucédo do pedido de patente P19809282-0.
Fonte: Elaboragéo propria a partir das informages presentes no documento de patente.

Ap0s as etapas de
- desfragmentacéo das caracteristicas da invencao;
- agrupamento de caracteristicas em comum ou de grupos de reivindicaces;
- elaboracgéo do esquema problema-solucéo;
- identificacdo e decomposicdo das carateristicas apontadas como as melhores pelos inventores
ou, ainda, aquelas testadas e validadas nos exemplos de concretizacdo da invencao;
- identificacdo das caracteristicas que trouxeram novidade e inventividade a invencéo,
a proxima etapa € a leitura e andlise das anterioridades e a inclusdo, de forma identificada,
dessas informacgdes no Mapa Mental.

O Mapa Mental proposto foi construido com base nas informagdes da invencédo, das
anterioridades e das alegagdes. As semelhancas encontradas nas anterioridades relevantes estéo
resumidas na figura 23. Na figura 24 esta apresentado o Mapa Mental finalizado contendo as

anterioridades e as semelhancas encontradas.
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Descreve inibidores de aromatase
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contra fungos fitopatogénicos

Descreve cepa de Bacillus subtilis RB14
produtora de surfactina e plipastatina com
acao contra fitopatégenos

Bacillus subtilis RB14 produz iturina A e
surfactina e D2 demonstra efeito sinérgico
contra fitopatégenos

Descreve cepa de Bacillus subtilis YB8 que
produz surfactinas e plipastatinas com efeito
supressor e sinérgico de fitopatogenos

Descreve plipastatinas com atividade
contra fungos fitopatogénicos

Obtém precipitado de cultura contendo
plipastatinas A1 e B1 e iturina A

Surfactinas e plipastatinas (D1)
Surfactina + plipastatina B1 (D2)
Plipastatina A1 + B1 + iturina A (D3)

Descrevem efeito sinérgico e comprovam

Figura 23 - Esquema com as semelhangas encontradas entre as anterioridades D1, D2 e D3 e 0

pedido de patente P19809282-0.
Fonte: Elaboracdo propria a partir das informacdes presentes no documento de patente e nas

anterioridades.
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Conforme apresentado no Mapa Mental, o0 documento D1 descreve inibidores de
aromatase da familia das plipastatinas isolados de bactérias do solo. Na figura 3 de D1 foram
descritas estruturas dos compostos da familia das plipastatinas, em que séo descritas atividades
bioldgicas destes compostos contra Pseudomonas e alguns fungos fitopatogénicos:

Ry -C[‘.HCH_;-CD-G IW-Orm-Tyr-Thr-Glu-X ;-Pro-GIn-Tyr-X

Rz - O ~

O documento D2 descreve uma cepa de B. subtilis RB14 produtora de surfactina e
plipastatina B1, que apresentam diferentes espectros de acdo contra fitopatdgenos. Bacillus
subtilis RB14 produz iturina A e surfactina e had um efeito supressor sinergistico dos dois
lipopeptideos contra o crescimento de patdégenos de plantas. Bacillus subtilis YB8 é um
candidato de pesticidas microbianos, produzindo surfactinas e plipastatinas que tém um
espectro supressor diferente para agentes patogénicos de plantas e pode haver um efeito
sinergistico dos dois lipopeptideos contra o crescimento de um patdégeno de planta.

O documento D3 descreve duas substancias isoladas de filtrado de cultura de B. subtilis
TM-105, Y-9 e Y-10, com atividade antifungica contra fungos fitopatogénicos caracterizadas
como plipastatinas Al e B1. O extrato obtido do precipitado do filtrado de cultura contém
plipastatina Al e B1 e iturina A.

Conforme apresentado nos documentos D2 e D3, cepas de Bacillus subtilis ja eram
conhecidas pela producdo de metabdlitos antibacterianos e antifungicos como iturina,
plipastatina e surfactina, incluindo a produgéo simultanea de mais de um desses metabolitos. O
documento D2 cita, ainda, o efeito sinérgico da plipastatina e da surfactina produzido por uma
cepa de B. subtilis contra patdgenos de plantas. O documento D3 menciona a atividade
fungicida em plantas das plipastatinas produzidas por cepas de B. subtilis e apresenta dados de
testes com altos valores de protecdo, tanto das plipastatinas quanto das iturinas contra patégenos
vegetais. De acordo com o0s ensinamentos descritos em D2 e D3, um técnico no assunto seria
motivado a utilizar os metabdlitos de B. subtilis no tratamento de plantas e frutos, seja a cultura
per se, 0 extrato, 0 sobrenadante ou uma composicao que a contenha.

Neste contexto, apesar de nenhuma das anterioridades revelarem uma cepa de Bacillus
subtilis produtora simultaneamente dos trés lipopeptideos: surfactinas, plipastatinas (incluindo
agrastatinas) e iturinas, fica clara a possibilidade de combinac6es de lipopeptideos: surfactina
+ plipastatina B1 (D2) e plipastatina Al + B1 + iturina A (D3), o que poderia levar um técnico
no assunto a prever tais metabolitos. A combinacdo de D2 com D3 tornaria Obvia a

possibilidade de uso da combinacéo de plipastatinas, surfactinas e iturinas.
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A Autora menciona que, quando as interac@es das caracteristicas individuais produzem
um efeito sinérgico, o “conjunto de caracteristicas técnicas” ¢ uma “combinacdo” e, portanto,
apresenta atividade inventiva. Caso ndo exista um efeito sinérgico, o “conjunto” ¢ uma
“agregacdo” e, por conseguinte, pode ndo apresentar atividade. Apesar de a Autora utilizar a
questdo do efeito sinérgico para comprovacéo de atividade inventiva da invencdo em analise,
esse efeito sinérgico s6 foi demonstrado pelos dados experimentais na declaracdo do
especialista da empresa. Em nenhum momento durante o processo administrativo, tal efeito
sinérgico foi demonstrado. Sobre as novas agrastatinas apresentadas pela Autora, para o
examinador do INPI, esses compostos podem ser considerados variagdes previsiveis das
plipastatinas conhecidas em D1.

A construcdo dos Mapas Mentais nesse caso foi importante para compreensao da
invencdo como um todo, para visualizagdo das mudancas do escopo de protecdo ao longo da
apresentacdo dos diferentes quadros reivindicatorios, para entendimento de cada reivindicagdo
para evitar dupla protecdo, para visualizacdo das semelhancas encontradas nas anterioridades
D1, D2 e D3 e para compreensdo das alegacOes das partes no processo. Como pode ser
observado, as substancias reivindicadas na invencdo ja haviam sido descritas nos documentos
D1, D2 e D3 e ja havia sido comprovada a sinergia entre elas contra fungos fitopatogénicos.
Através da ilustragdo dos Mapas Mentais, as informaces trazidas na invengdo e no processo
judicial puderam ser desmembradas e ilustradas de forma a fornecer um cenario completo para

analise e decisdo do magistrado.

7.2 PATENTE DE BIOTECNOLOGIA ANIMAL

7.2.1 Descrigao do Processo

O pedido de patente PI0016049-0, intitulado “Método de criopreservacdo de células
de esperma selecionadas” foi depositado no INPI no dia 22.11.2000, pela empresa XY, Inc.
Foram reivindicadas as prioridades unionistas US 09/478,299 (05.01.2000) e US 60/167,423
(24.11.1999). O pedido originalmente depositado trazia 37 reivindicagdes em seu quadro

reivindicatorio.
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O pedido P10016049-0 se refere a um método de criopreservacdo de esperma
selecionado com relacdo a uma caracteristica especifica. Conforme resumo apresentado no
processo administrativo do INPI, em uma modalidade preferida, o método é empregado para
congelar esperma selecionado por sexo. Ainda que o método de criopreservagdo da invengédo
possa ser empregado para congelar esperma selecionado por qualquer quantidade de métodos
de selecdo, a selecdo empregando-se a citometria de fluxo é a preferida da invencéo. A invenc¢ao
em questdo também fornece uma amostra de esperma congelada a qual foi selecionada com
relacdo a uma caracteristica particular, tal como tipo de sexo. Em modalidades preferidas, a
amostra de esperma congelada inclui esperma de mamifero, tal como, por exemplo, esperma
humano, bovino, equino, suino, ovino, de alce, ou de bisdo. A amostra de esperma selecionada
congelada pode ser empregada em uma variedade de aplicagcdes. Em particular, a amostra pode
ser descongelada e empregada para fertilizacdo. Desta maneira, a invencao também inclui um
método de emprego da amostra de esperma selecionada congelada para inseminacéo artificial
ou fertilizag&o in vitro.

O pedido P10016049-0, conforme originalmente depositado, reivindica 0 método para
a criopreservacdo de esperma, a amostra de esperma selecionado e congelada e o método
compreendendo o emprego da amostra de esperma selecionado, congelada, para inseminacéao
artificial ou fertilizag&o in vitro.

O pedido P10016049-0 foi indeferido pelo INPI, por auséncia do requisito de atividade
inventiva frente ao encontrado nos documentos do estado da técnica: Maxwell & Johnson,
1997 (D1); Johnson et al., 1988 (D2); Stap et al., 1998 (D3) e Leeuw et al., 1993 (D4), e por
falta de fundamentacéo das reivindicacfes no relatdrio descritivo, contrariando as disposicdes
dos artigos 8°, 13 e 25 da LPI.

Em 2017, a requerente do pedido interp6s uma ac¢do de nulidade do ato administrativo
de indeferimento pelo INPI3, Na acdo, como perita nomeada, a autora desta tese propds a
comparacdo entre dois métodos de exame pericial, 0 Teste Problema-Solucdo e 0 TMC. A
utilizacdo dos dois métodos para a verificacdo dos requisitos de patenteabilidade de uma
invencdo permite que os resultados sejam confrontados e que as respectivas analises possam
ser complementares, principalmente em relacdo as questfes mais subjetivas, para averiguacao
da atividade inventiva.

No pedido, conforme originalmente depositado, foi apresentado um quadro

reivindicatorio contendo 37 reivindicagOes, sendo 3 reivindicagdes principais: metodo para

33 Processo n° 0170801-18.2016.4.02.5101 — da 312 Vara Federal do Rio de Janeiro.
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criopreservacdo de esperma (reivindicacdo 1), amostra congelada de esperma selecionado
(reivindicacdo 27), método compreendendo o emprego da amostra congelada de esperma
selecionado para inseminagdo artificial ou fertilizacdo in vitro (reivindicacdo 36) e 34
reivindicacOes dependentes destas.

Apdbs o primeiro parecer de exame do INPI, foi apresentado um novo quadro
reivindicatdrio com 28 reivindicacdes, em que foram extraidas as reivindicacGes 27 a 35, por
tratar de partes de seres vivos, 0 que contraria o artigo 10 da LPI, e adequadas as demais
reivindicagoes.

Em grau de recurso administrativo, foi apresentado um novo quadro reivindicatério
com 21 reivindicacdes, o qual foi solicitado para exame na inicial da acdo de nulidade pela

Autora e que foi o quadro reivindicatorio analisado na pericia, conforme abaixo transcrito:

1.Método para a criopreservacdo de esperma selecionado pelo sexo,
caracterizado pelo fato de que compreende as seguintes etapas:

a.obter uma amostra de esperma selecionado pelo sexo;

b.resfriar a amostra de esperma selecionado pelo sexo para produzir uma
amostra resfriada de esperma selecionado pelo sexo;

c.isolar esperma a partir da amostra resfriada de esperma selecionado pelo
sexo para produzir esperma isolado;

d.adicionar o extensor final ao esperma isolado para produzir uma suspensao
de esperma; e

e. congelar a suspenséo de esperma,

em que

a amostra de esperma selecionado pelo sexo compreende esperma
selecionado pelo sexo por citometria de fluxo;

a etapa de resfriamento é realizada pela reducéo da temperatura da amostra
de esperma selecionado pelo sexo a 5°C por um periodo de 60 minutos a 240
minutos;

0 extensor final adicionado & amostra de esperma selecionado pelo sexo
compreende, em adicdo a um crioprotetor, um ou mais dos seguintes
componentes: um componente que mantém a osmolaridade e tampona o pH,
uma substancia organica que reduz o choque do frio e preserva a fertilidade
do esperma, uma fonte de energia, uma substancia que facilita a capacitacao
do esperma, e um antibidtico; e

0 esperma é isolado a partir da amostra de esperma selecionado pelo sexo
por centrifugacao.

2. Método de acordo com a reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato de que a
amostra de esperma selecionado pelo sexo compreende uma porcdo do
esperma presente em uma amostra de origem, e a concentracdo de esperma
na amostra de esperma selecionado pelo sexo é menor na amostra de origem.
3. Método de acordo com a reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato de que a
amostra de esperma selecionado pelo sexo compreende esperma selecionado
pelo sexo de mamifero.

4. Método de acordo com a reivindicagdo 3, caracterizado pelo fato de que a
amostra de esperma selecionado pelo sexo compreende esperma selecionado
pelo sexo bovino.
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5. Método de acordo com a reivindicagdo 3, caracterizado pelo fato de que a
amostra de esperma selecionado pelo sexo compreende esperma selecionado
pelo sexo de suino.

6. Método de acordo com a reivindicagdo 3, caracterizado pelo fato de que a
amostra de esperma selecionado pelo sexo compreende esperma selecionado
pelo sexo porcino.

7. Método de acordo com a reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato de que o
crioprotetor é selecionado a partir do grupo compreendendo dissacarideos,
trissacarideos, e qualquer combinagéo destes.

8. Método de acordo com a reivindicacdo 1, caracterizado pelo fato de que o
crioprotetor é selecionado a partir do grupo compreendendo glicerol,
sulfoxido de dimetila, etileno glicol, propileno glicol, e qualquer combinagdo
destes.

9. Método de acordo com a reivindicagéo 1, caracterizado pelo fato de que o
componente que mantém a osmolaridade e tampona o pH € selecionado a
partir do grupo compreendendo um tampao compreendendo um sal, um
tampdo contendo um carboidrato, e qualquer combinagéo destes.

10. Método de acordo com a reivindicacdo 1, caracterizado pelo fato de que
0 componente que mantém a osmolaridade e tampona o pH é selecionado a
partir do grupo compreendendo citrato de sodio,
Tris[hidroximetilJaminometano, acido N-Tris[hidroximetil]metil-2-
aminoetanossulfnico, glutamato de monossodio, leite, meio tamponando por
HEPES, e qualquer combinac&o destes.

11. Método de acordo com a reivindicacao 1, caracterizado pelo fato de que
a substancia organica é selecionada do grupo consistindo em gema de ovo,
um extrato de gema de ovo, leite, um extrato de leite, caseina, albumina,
lecitina, e qualquer combinagéo desses.

12. Método de acordo com a reivindicacdo 1, caracterizado pelo fato de que
a fonte de energia € um monossacarideo selecionado a partir do grupo
compreendendo glicose, frutose, manose, e qualquer combinacdo destes.

13. Método de acordo com a reivindicacdo 1, caracterizado pelo fato de que
0 antibidtico é selecionado a partir do grupo compreendendo tilosina,
gentamicina, lincomicina, linco-espectina, espectinomicina, penicilina,
estreptomicina, e qualquer combinagéo destas.

14. Método de acordo com a reivindicacdo 1, caracterizado pelo fato de que,
apos a adigdo do extensor final, a amostra de esperma selecionado pelo sexo
e a suspensao de esperma, respectivamente, compreendem glicerol, citrato de
sodio, Tris[hidroximetilJaminometano, gema de ovo, frutose, e um ou mais
antibioticos.

15. Método de acordo com a reivindicacao 1, caracterizado pelo fato de que,
apods a adicdo do extensor final, cada uma dentre a amostra de esperma
selecionado pelo sexo e a suspensdo de esperma compreende glicerol, citrato
de sddio, gema de ovo, e um ou mais antibidticos.

16. Método de acordo com a reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato de que,
apds a adicdo do extensor final, cada uma dentre a amostra de esperma
selecionado pelo sexo e a suspensao de esperma compreende glicerol, gema
de ovo, leite, frutose, e um ou mais antibiéticos.

17. Método de acordo com a reivindicacdo 1, caracterizado pelo fato de que
0 extensor tem um pH na faixa de 6,5 a 7,5.

18. Método de acordo com a reivindicacéo 1, caracterizado pelo fato de que
a centrifugagédo permite pelo menos 50% a 90% de recuperagéo de esperma.
19. Método de acordo com a reivindicacdo 1, caracterizado pelo fato de que
a concentracao de esperma na suspensao antes do congelamento € 1 x 107/mL
a 300 x 106/mL.



134

20. Método para inseminacao artificial ou fertilizag&o in vitro, caracterizado
pelo fato de que compreende o emprego de uma amostra congelada de
esperma selecionado pelo sexo compreendendo uma porcdo do esperma
presente em uma amostra de origem, em que a porcdo de esperma é
selecionada por uma caracteristica.

21. Método de acordo com a reivindicacdo 20, caracterizado pelo fato de que
compreende 0 emprego da amostra congelada de esperma selecionado pelo
sexo para inseminacao artificial com dose reduzida.

A Autora da acdo de nulidade reivindicou prioridade para os documentos
US09/478,299 e US60/167,423, 0s quais possuiam, respectivamente, as datas de prioridade
24.11.1999 e 05.01.2000. Portanto, a data limitante para analise do estado da técnica foi de
24.11.1999.

No relatério descritivo do pedido estdo descritas as caracteristicas da invencao e 0s
modos preferidos. Os inventores apontam o campo da invengéo, definindo que a invencdo se
refere a um meétodo para congelar esperma selecionado por uma caracteristica particular, bem
como a uma amostra de esperma selecionado, métodos de empregar tal amostra, 0s quais sao
Uteis para preservacdo de esperma selecionado pelo sexo.

E mencionado que as técnicas de colecdo, selecdo, criopreservacdo, estocagem e
manuseio de esperma de mamiferos evoluiram e que a época do depdsito ja era possivel separar
esperma com base no tipo de sexo, ou seja, selecionar células contendo cromossoma X ou Y, 0
que permite determinar o sexo do filhote. E, ainda, apresentado um dos entraves do estado da
técnica a época anterior ao depdsito, a incapacidade de selecionar e estocar 0 esperma
selecionado.

E revelado pelos inventores uma outra questdo, a de que a fertilidade do esperma
diminui com o aumento do tempo entre a coleta e 0 uso, seja pelo dano fisico causado pela
tensdo exercida durante a selecdo do esperma, ou pela diluicdo exigida durante a etapa de
selecdo, que pode ocorrer devido & perda de componentes protetores em plasma seminal. E
ainda mencionado que a citometria de fluxo ¢ um dos metodos de selecdo eficazes para
classificar o esperma pelo tipo de sexo. Entretanto, é colocado que a citometria de fluxo é um
processo demorado e necessita da diluicdo do esperma para classificacdo dos niveis ndo ideais
para estocagem (105 a 106/ml) e posterior concentracdo da parte selecionada para estocagem.
E ainda que essa necessidade de etapa de concentracdo ja estaria expondo o0 esperma as tensées
fisicas. Outro entrave identificado no estado da técnica e descrito no relatorio descritivo é o fato
de o congelamento de esperma reduzir a sua fertilidade, motilidade e/ou viabilidade. Embora
técnicas para o congelamento de esperma ndo selecionado sejam bem conhecidas, nenhuma

técnica para a criopreservacao de esperma selecionado foi descrita.
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Os inventores descrevem um sumario com o objetivo principal da invencédo, que é
fornecer um método de criopreservacao de esperma selecionado quanto a uma carateristica
especifica, util para a criopreservacdo do esperma selecionado por um método que resulta em
diluicdo do esperma, seguido pela adi¢do de um extensor final para o esperma isolado produzir
uma suspensdo com concentracao desejada de esperma.

No relatorio descritivo, € ressaltado que a invencédo pleiteada permite a criopreservacao
de esperma selecionado por uma caracteristica particular, facilitando a estocagem e/ou
expedicdo de amostras de esperma selecionado para sitios distantes do sitio de coleta. E
enfatizado que o descongelamento produz esperma viavel que pode ser empregado em
procedimentos como inseminacgéo artificial e fertilizacdo in vitro. A vantagem do uso desse
método, segundo 0s inventores, seria principalmente aumentar a eficacia de producdo de
animais como vacas leiteiras ou de corte, e de animais de valor, como cavalos de corrida ou de
exposicao.

O método de criopreservacao de esperma selecionado descrito no relatorio descritivo
compreende as etapas de obtencdo da amostra de esperma selecionado, resfriamento e
isolamento e adicdo de extensor para posterior congelamento. Os inventores mencionam no
relatorio descritivo que o meétodo de selecdo deve ser aquele que preserva a viabilidade do
esperma e que as técnicas de citometria de fluxo normal devem ser modificadas para

classificacdo de esperma, uma vez que possui etapas que reduzem a viabilidade do esperma.

7.2.2 Proposta de inclusdo dos Mapas Mentais no caso da patente de biotecnologia animal

Seguindo as etapas de utilizacdo do Mapa Mental, a primeira é a observacdo do
embasamento técnico e a identificacdo do objeto de estudo presente no pedido de patente, ou
seja, 0 método de criopreservacdo de esperma selecionado e reivindicado. A segunda etapa € a
definicdo do eixo central do documento de patente, que deve ser o que esta sendo questionado
na acdo judicial e a validade do pedido de patente frente as anterioridades e frente a LPI. No
caso, 0 questionamento principal € se 0 método de criopreservacdo de esperma selecionado por
sexo seria Obvio ou ndo frente ao estado da técnica, apOs analisadas todas as suas
particularidades e anterioridades levantadas.

O método de criopreservacao foi resumido e ilustrado em etapas para dar inicio a

construcdo do Mapa Mental (Figura 25):
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[ Obter uma amostra de esperma selecionado l

{ Resfriar a amostra de esperma selecionado J

{ Isolar o esperma da amostra de esperma selecionado J

Adicionar o extensor final ao esperma isolado para
produziruma suspensdo do esperma

l Congelar a suspensao de esperma J

Figura 25 - Resumo ilustrado do método pleiteado de criopreservacdo no pedido de patente
P10016049-0.
Fonte: Elaboracéao propria a partir das informac6es presentes no documento de patente.

No relatorio descritivo sdo apresentadas outras caracteristicas da invencao, tais como
tipos de extensores, crioprotetores, condi¢fes de processo (temperatura, osmolaridade, pH),
tampOes para manutencdo da osmolaridade e pH, substancias orgénicas para protecdo do
esperma contra choque, frio, fontes de energia, antioxidantes, facilitadores de capacitacdo de
esperma e antibidticos.

Foram definidas as questdes mais genéricas envolvidas, estabelecendo o nicho a ser
estudado, terceira etapa da constru¢do do Mapa. No caso em questdo, deveriam ser analisados
0s métodos de criopreservacdo conhecidos e todas as suas etapas constituintes, bem como o0s
insumos quimicos e bioldgicos utilizados. Para visualizacdo de todas as alternativas
apresentadas no relatorio descritivo, a ilustracdo de um grande Mapa Mental se mostrou uma
ferramenta capaz de trazer o cenario completo para uma analise comparativa com o estado da
técnica relacionado, uma vez que havia uma diversidade grande de constituintes no relatorio
descritivo e exemplos fornecidos pelos inventores.

Na continuidade da construcdo do Mapa, a quarta e a quinta etapas incluem a
segregacdo da invencdo em partes ou unidades principais e a sua decomposicdo em outras
unidades compositivas, e assim sucessivamente, até um nivel considerado satisfatorio,
permitindo a visualizacdo de todas as alternativas mencionadas no relatdrio descritivo, trazendo

todo o arcabouco de caracteristicas qualitativas e quantitativas que deram embasamento técnico
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a estruturacdo do quadro reivindicatério. A construcdo desses Mapas Mentais menores e
secundarios fornecera a estrutura basica para a constru¢do do Mapa Mental geral da invencéo e
permitira, ainda, a comparagdo com o escopo apresentado nas anterioridades identificadas.

Para iniciar a segregacgéo, foi efetuado um resumo ilustrativo das caracteristicas
técnicas presentes nas etapas do processo reivindicado:

12 etapa do processo — obtencdo de amostra de esperma selecionado (Figura 26);

2% etapa do processo — resfriamento da amostra de esperma selecionado, com posterior

reducdo de temperatura a uma taxa controlada (Figura 27);

3% etapa do processo — isolamento de células de esperma da amostra de esperma

selecionado (Figura 28);

42 etapa do processo — adicao do extensor final ao esperma (Figura 29);

52 etapa do processo — congelamento do esperma (Figura 30).
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1% etapa
Obtengao de amostra de es perma selecionado

Intensidade de laser durante a

Selecao por fluorescéncia
classificagao

Pode usar extensor inicial + fluide de bainha e ||

extensor final /

1
i Intensidade menor pode aumentar motiidade

Extensor para uso na amostra
|

Portador fisiclegicamente aceitavel - aquoso |
{agua deionizada) /

Crioprotetores

Glicers|, sufaxido de dimetila,
etileno glicol, propilenc glicol

Osmolaridade do extensor

280 mOsm a 320 mOsm |

pH ideal
\ §5a7,5

Substan cias organicas para proteger

contra choque frio e presenvar a

capacidade de fertilizagao
Gema de owve, extrate de gema de owo, leite,
extrato de leite, caseina, albumina, lecitina,
colesterol

Tampoes para manutencao da
osmolaridade e pH

Citrato de sodio, Tris[hid roximetilJamin ometano,

TES acido (N-Tris[hidroximetiljmetil-2- I
aminoetano sulfdnico), mono-glutamato de |
)

sodio, lkeite, meio tamponado com HEPES J

Antioxid antes para proteger contra choque
frio

Fontes de energia para proteger reservas
intracelulares e componentes celul ares

Monossacarideos (giicose, frutose ou manose) | \__Hidroxitolueno butilade [BHT) e seus derivados

Antibidticos para diminuiro risco de
infecgao do hospedeiro
| Tilesina, gentamicina, lincomicina,
\ espectinomicina, linco-espectina (lincomicina e

espectinomicinal, penicilina, estreptomicina e
|, ticarcilina

Figura 26 - Mapa Mental subsidiario com as caracteristicas da 12 etapa do processo reivindicado no P10016049-0, de obtencdo de amostra de esperma

selecionado.
Fonte: Elaboracao propria a partir das informagdes presentes no documento de patente.
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22 etapa
Resfriamento da amostra de esperma

selecionado, com posterior redugao de
temperatura a uma taxa controlada

Faixas de temperatura \ Periodo de resfriamento

Cerca de 22°C a cerca de 5°C Cerca de 60" a 24h, cercade 90'a
240' e, mais preferencialmente,
cerca de 90' a cerca de 120'

Figura 27 - Mapa Mental subsidiario com as caracteristicas da 22 etapa do processo reivindicado no P10016049-0, de resfriamento da amostra de
esperma selecionado, com posterior redugédo de temperatura a uma taxa controlada.
Fonte: Elaboracgdo propria a partir das informag6es presentes no documento de patente.
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32 etapa

Isolamento de células de esperma da
amostra de esperma selecionado

T® de conservacao do esperma resfriado

Métodos utilizados

Entre 1°C e 8°C (terminar em 4°C ou 5°C}) }

Condi¢des da centrifugacéo

Cerca de 4°C, a 850 x g durante cerca de 20’ }

Isolamento final das células de esperma

Filtragdo, sedimentagdo e centrifugacéao
(preferido)

Aliquota da amostra

Remogdo do sobrenadante e suspenséo por
vortex ou aspiragdo a 4°C

Tubos de 50 ml ndo excedendo 27 mi,
preferivelmente, entre 20 ml a 27 ml

Taxa de recuperacéo de esperma

50% a 90%, preferivelmente de 60%a90% e 70%
a 90% de recuperacgao do esperma

Figura 28 - Mapa Mental subsididrio com as caracteristicas da 32 etapa do processo reivindicado no P10016049-0, de isolamento de células de esperma

da amostra de esperma selecionado.

Fonte: Elaboracao propria a partir das informag@es presentes no documento de patente.
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4° etapa
Adicao do extensor final ao esperma e
componentes da suspensao de
esperma
Fontes de energia Crioprotetores
Frutose® glicose, | Gicerol*, sulfoxido de dimetila,
manose i etileno glicol, propileno glicol
Substancia organica Tampdes

T
Gema de ovo* e extrato da mesma, Tris[hid roximetillJaminometano®, Citrato de

Leite* e extrato do mesmo, Caseina, f I sodio*, TES acido (N-Tris[hid roximetil] metil-2-
Albumina, Lecitina, Colesterol ! aminoetano sulfénico), Monoglutamato de
sodio, Meio tamponado com HEPE §

Antibiéticos
o - | Detergentes
Tilosina*, Gentamicina®, | T
Linco-espectina® / | Sulfato de dodecila de sodio
\ (SDS)

Antioxidantes

Facilitador de capacitagao
’ | Alfa amilase, Beta amilase,
', Beta glicuronidase

Hid roxitolueno butilado (BHT)

Figura 29 - Mapa Mental subsidiario com as caracteristicas da 42 etapa do processo reivindicado no P10016049-0, de adi¢do do extensor final ao
esperma.

Legenda: * constituintes preferiveis e referenciados nos exemplos do relatério descritivo.
Fonte: Elaboracgdo propria a partir das informac@es presentes no documento de patente.
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Equilibrio em cerca de 5°C durante
i um periodo de cerca de 1h — 18h
Pre-congelamento (preferencialmente cerca de 3h — 6h)

1° estagio: 5°C a -115°C (taxa 40°C — 65°C)
2° estagio: -15°C a -60°C (taxa 25°C — 35°C)
Congelamento 3° estagio: nitrogénio liquido a -100°C

52 etapa

Congelamento do
esperma

Submersao em banho de agua a cerca de

35°C a cerca de 37°C durante cerca de 20 a
Descongelamento 30 segundos

Figura 30 - Mapa Mental subsidiario com as caracteristicas da 52 etapa do processo reivindicado no P10016049-0, de congelamento do esperma.
Fonte: Elaboracéo propria a partir das informag@es presentes no documento de patente.
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Ap0ds a descricdo pormenorizada da invencdo deve-se identificar e ilustrar o problema
do estado da arte e a solucdo técnica proposta no pedido de patente.

No documento em questdo, ndo havia um esquema problema-solucdo evidente.
Conforme mencionado anteriormente, o perito deve encontrar o problema e a solucdo técnica
reivindicada no documento de patente para que entender o racional trazido pelos inventores,
desde o pedido conforme originalmente depositado até as modificacdes durante 0 exame no
INPI.

Ao analisar o pedido P10016049-0, € possivel identificar uma série de problemas
mencionados no relatério descritivo:

1. Danos fisicos causados pela tensdo na técnica de selecao;
2. Danos causados pela dilui¢ao (“efeito de diluicdo™) que ocasiona perda de componentes
protetores do plasma seminal na etapa de citometria de fluxo;

Concentracdo menor de esperma viavel apos diluigdo devido aos danos fisicos;

Reducdo da fertilidade, devido ao congelamento de esperma;

3

4

5. Reducéo da motilidade, devido ao congelamento de esperma;

6. Reducéo da viabilidade, devido ao congelamento de esperma;

7. Prejuizos estruturais nos espermatozoides devido ao tempo entre coleta e uso do esperma;
8. Acreditava-se que o esperma classificado por citometria de fluxo ndo poderia sobreviver
suficientemente ao congelamento, apés ser descongelado e utilizado em inseminacdo artificial,
9. Métodos do estado da técnica para selecionar células espermaticas pelo cromossomo sexual
provocavam danos no sémen, reduzindo a fertilidade do esperma selecionado pelo sexo;

10. A vida util do sémen é curta a temperatura ambiente, e a criopreservacao era uma técnica
que reduziria a motilidade espermatica e a fertilidade ainda mais.

N&o necessariamente estes problemas citados foram identificados também pelos
inventores da tecnologia pleiteada, o que € comum em tecnologias que percorreram um longo
caminho de pesquisa e desenvolvimento. Para os pesquisadores envolvidos desde o inicio do
projeto, muitos dos problemas do estado da técnica identificados pelo perito podem néao ser
considerados tdo relevantes, uma vez que ja fazem parte do dia a dia da pesquisa de uma
tecnologia. Por outro lado, as solugdes trazidas pelos inventores podem servir para compreender
onde estava o0 cerne daquela invencdo quando ela foi reivindicada. Muitas vezes, durante o
exame, 0s requerentes tentam modificar o problema e a solugdo como estratégia para modificar,
Ou mesmo aumentar, 0 escopo de protecdo. Por isso, o desenho do problema-solucdo é de
extrema relevancia para o entendimento correto do que esta sendo pleiteado.

O “problema-solu¢ao” do documento PI0016049-0 esta ilustrado na figura 31.
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Problema

Perda de viabilidad e de sémen
selecionado por sexo por citometria
de fluxo e redugio da motilidade
espermatica e fertilidade do sémen
congelado apos longo pericdo da
coleta

Métod o que permitisse efeito vantajoso das
técnicas de selegédo por sexo e
criopreservagaoc aliado a alta viabilidade de
esperma para ser posteriormente ufilizado
em inseminagao artificial

Método de criopreservagao de
sémen previamente
selecionado por sexo araveés
de citometria de fluxo

Figura 31 - llustracdo do Problema-solugdo do pedido de patente P10016049-0.
Fonte: Elaboracdo propria a partir das informag6es presentes no documento de patente.

Ap6és ilustradas as caracteristicas da invencdo em Mapas Mentais secundarios e
definido o problema e a solucdo técnica trazida pela invencdo, é necessaria a analise dos
documentos de anterioridades identificados no processo administrativo de exame no INPI e
aqueles trazidos na fase judicial, tanto pela Autora da acdo, como pelo réu.

A busca de anterioridades do exame administrativo do INPI apontou nove referéncias
(trés patentarias e seis ndo-patentérias). O estado da técnica definido para anélise administrativa
pelo INPI e na agdo judicial compreendeu quatro documentos ndo patentarios:

D1 — Maxwell, W.M.C & Johnson, L.A. Chlortetracycline analysis of boar spermatozoa after
incubation, flow cytometric sorting, cooling, or cryopreservation. Molecular Reproduction
Development, 46: 408-419 (1997).

D2 —Johnson, L.A. etal. Artificial Insemination of Swine: Fecundity of boar sémen stored in
Beltsville TS (BTS), Modified Modena (MM), or MR-A and inseminated on one, three and four
days after collection. Reproductive in domestic Animals, volume 23, Issue 2, 49-55 (1988).
D3 - Stap, J., Hoebe, R.A., Merton, J.S., Haring, R.M., Bakker, P.J & Aten, J.A. Improving the
resolution of cryopreserved X- and Y-Sperm during DNA flow cytometric analysis with the
addition of Percoll to quench the fluorescence of dead sperm. Journal of Animal Science, 76:
1896-1902 (1998).
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D4 — Leeuw, F.E., Leeuw, A.M., Den Daas, J.H.G, Colenbrander, B. & Verkleij, A.J. Effects
0s various cryoprotective agentes and membrane-stabilizing compounds on bull sperm
membrane integrity after cooling and freezing. Cryobiology 30: 32-44 (1993).

O objetivo descrito em D1 foi testar, através do teste de CTC (clortetraciclina), a
hipétese de que o processamento do sémen de javali promoveria altera¢cbes nas membranas
espermaticas relacionadas a capacitacdo e a reacdo acrossémica. Os autores de D1 concluiram
que o método de coloracao nao havia tido efeito sobre a proporcdo de espermatozoides em cada
categoria de coloracdo fluorescente. Outra conclusédo foi a de que processos como incubacao,
resfriamento e separacéo por fluxo dos espermatozoides alterariam a condicdo da membrana
espermatica conforme avaliacdo da fluorescéncia de clortetraciclina. Segundo os autores do
artigo, seriam necessarios testes adicionais para determinar o mecanismo dessas alteracdes a
membrana e se estariam relacionadas a capacitacdo in vivo ou in vitro. Ainda segundo os
autores, outros procedimentos como preparacdo e processamento de espermatozoides, tais
como centrifugacéo e separacdo por citometria de fluxo, também demandariam investigacédo
futura.

De acordo com o INPI, em seu primeiro relatorio técnico de exame, a diferenca entre
0s métodos de criopreservacdo apresentados no documento D1 e no pedido P10016049-0
residiria apenas na amostra inicial recém-coletada em D1 e previamente selecionada quanto ao
sexo do pedido de patente em questéo.

Segundo o INPI, “o0 método, como ora reivindicado, parece uma aplicacdo do método
de criopreservacdo de esperma de javalis recém coletado de D1, com pequenas alteracdes no
extensor, tempo de equilibrio etc., porém aplicado em amostras selecionadas”. Entretanto, ao
se colocar, de forma geral, as etapas do processo reivindicado no pedido PI0016049-0 e em D1,
vé-se que sdo processos diferentes, ndo sé na ordem das etapas como também nos constituintes
do processo.

O processo do pedido P10016049-0 inicialmente seleciona uma amostra de esperma
pelo sexo, para depois resfriar, isolar o esperma selecionado por centrifugacdo, adicionar o
extensor final para produzir uma suspens&o e, posteriormente, congelar a suspensédo de esperma.

O processo descrito em D1 inicialmente trata o esperma com extensor BTS, sem
selecionar pelo sexo, executa uma incubacéo a 38°C por 4 horas, resfriaa 15° C por 90 minutos,
mantém a amostra em 15°C por 3,5 horas, centrifuga, remove o sobrenadante, estende com
outro extensor, resfria novamente para 5° C por 90 minutos, mistura com LEY+1,5% de sulfato
de dodecila de sodio e 6% de glicerol para fornecer uma concentracao final de 200 x 106 /ml

para, finalmente, congelar em nitrogénio liquido.
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Através da ilustracdo comparativa entre ambos os processos, é possivel evidenciar as

diferencas principais de nimero de etapas e em cada etapa (Figura 32).

D1 nao seleciona pelo
sexo e usa 1? extensor

Tratar esperma com extensor BT S

Obter amostra de -
sem selecionar o esperma pelo sexo

es permaselecionado

Fase adicional em D1

Incubar a 38°C por 4h =
Incubagdo a 38°C

Resfriar amostra de
es permaselecionado

Resfriara 15°C por 90" e
manter em 15°C por 3,5h

Isolar o es perma da
amostra de esperma

selecionado Isolar o esperma

Adicionar extensor final ao Uso de 2° extensor
esperma isolado para produgao

de suspens do de es perma

Estender com outro extensor

Fase adicional em D1

Resfri amente para 5°C a0 -
esfriar novamente para por T e e

Congelar a sus pensao
de esperma

Adicionar LEY + 1,5% de sulfato de

dodecila de sddio e 6% de glicerol Fase adicional em D1

Nova adigdo

Congelar a suspensao
de esperma

Figura 32 - llustragdo comparativa entre as etapas do processo reivindicado no pedido de patente
P10016049-0 e em D1.
Fonte: Elaboracéo propria a partir das informac6es presentes nos documentos.

O documento D2 traz um estudo comparativo da capacidade de fertilizacdo de
espermatozoides de javali estendidos com Beltsville TS (BTS), Modena modificado (MM) ou
MR-A. O estudo conclui que tanto BTS quanto MR-A sdo diluentes efetivos para extensao e
estocagem de sémen de javali para uso dentro da mesma semana de coleta. O problema trazido
pelo documento D2 se refere a impossibilidade de estocar sémen congelado para uso em
inseminacdo artificial, que poderia ser resolvido pela estocagem de sémen liquido pelo maior
tempo possivel para facilitar, ao maximo, seu uso. Segundo 0s autores, a utilizacao eficiente de
servicos de transporte e de pessoal podem determinar em qual parte do dia o sémen deve ser

coletado no centro de inseminacéo artificial e pode determinar qual o tempo entre a coleta e o
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uso do sémen. O estudo foi realizado com os trés diluentes, testados em condi¢Ges padrao de
inseminacdo artificial apds coleta, extensao e estocagem a 18°C por quatro dias.

Conforme pode ser visto na analise do documento D1, o documento D2 n&o solucionou
0 conjunto de problemas do estado da técnica, apenas mencionou alguns dos componentes
alternativos do estado da técnica como composi¢cdo do extensor BTS. Aqui deve ser ressaltado
que nem todos 0s componentes alternativos sdo mencionados como possiveis no pedido de
patente em questdo, e alguns ndo sdo os componentes citados como preferiveis da invencdo. A
glicose € mencionada como uma possivel fonte de energia no pedido de patente, mas a fonte de
energia preferida e exemplificada nos processos do pedido de patente € a frutose. O citrato de
sodio é um dos tampdes citado como preferiveis, entretanto ndo esta citado na sua forma
diidratada. Os componentes bicarbonato de sddio, EDTA dissodico, cloreto de potéassio,
penicilina G sodica e dihidrostreptomicina ndo sdo nem citados no pedido de patente em
questdo. Apenas a penicilina é citada de forma genérica como alternativa, mas ndo €
especificado o tipo de penicilina utilizado. O valor de pH de 7,2 estd dentro da faixa
mencionada, mas a pressdo osmotica de 330 mOsm esta fora da osmolaridade descrita no
pedido de patente (280 mOsm a 320 mOsm).

O documento D3 descreve um metodo para controlar o sexo de descendentes pela
separagdo do esperma contendo cromossoma X ou Y no conteddo de DNA. O esperma €
colorido com Hoechst 33342 e sexado usando citometria de fluxo. No resumo do artigo é
mencionado que aplicar esse ensaio para esperma bovino criopreservado apresentou problemas
especificos como distribuicdo ampla de fluorescéncia sem picos distintos de X e Y. Os autores
citam que esses problemas séo causados principalmente por uma grande quantidade de esperma
morto, normalmente presente em esperma descongelado. Segundo os autores, o Percoll
extingue a fluorescéncia da cromatina pigmentada com Hoechst 33342 e essa extingdo pode ser
aplicada para reduzir a fluorescéncia do esperma morto, etapa utilizada pelos autores para
excluir esperma morto e obter uma maior taxa de esperma vidvel. O objetivo do artigo foi
demonstrar que o Percoll tem uma capacidade de extingdo comparavel e, diferente do iodeto de
propidio, o Percoll ndo seria toxico. A conclusdo é que o uso do Percoll pode fazer com que a
técnica de sexagem usual seja mais adequada para esperma criopreservado.

O documento D4 apresenta os efeitos de varios agentes crioprotetores e de compostos
estabilizadores de membrana sobre a integridade da membrana espermatica de touros apos
resfriamento e congelamento da amostra. O objetivo do estudo foi avaliar o diluidor
rotineiramente utilizado para congelamento de sémen na Holanda (Tris/HCI 0,2M, acido citrico

monohidratado 0,08M, frutose 0,07M, glicerol 6% v/v, gema de ovo 20% v/v, pH 6,8) nas taxas
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de sobrevivéncia de espermatozoides de touro apds congelamento e descongelamento do
esperma, uma vez que 25-35% dos espermatozoides ndo sobrevivem ao congelamento com este
diluidor. Os crioprotetores avaliados foram: glicerol, 1,2-propanodiol, polivinilpirrolidona,
sacarose, gema de ovo, vesiculas lipidicas e albumina de soro bovino (BSA). Os autores de D4
concluiram que apesar de as substancias 1,2-propanodiol (PG) e polivinilpirrolidona (PVP)
apresentarem caracteristicas atraentes, como elevar a taxa de sobrevivéncia dos
espermatozoides, essas substancias reduziram a integridade dos espermatozoides ap0s o
congelamento, enquanto o glicerol ndo aumentou significativamente a sobrevivéncia dos
espermatozoides. E interessante ressaltar que o pedido de patente em questdo néo utilizou os
componentes 1,2-propanodiol e polivinilpirrolidona, mas utilizou o glicerol e com sucesso,
justamente por serem processos distintos. A gema de ovo foi citada como um bom agente
crioprotetor, mas os melhores resultados foram obtidos com a combinacdo de proteinas,
acucares e vesiculas lipidicas.

Em seguida, foram analisados os demais documentos trazidos pela Autora: Johnson,
1997 (denominado na Inicial como D7); Maxwell et al., 1997 (denominado na Inicial como
D8) e McNutt & Johnson, 1996 (denominado na Inicial de D9).

O documento D7 descreve o processo de separacao de cromossomos X e Y de suinos
com coloragdo com corante Hoechst 33342. No artigo, os autores mencionam a dificuldade de
resolver problemas relacionados a inseminacdo de ndmeros pequenos de espermatozoides
separados pelo sexo.

O documento D8 descreve o estudo executado em espermatozoides de javalis, touros
e carneiros apos a coloracdo com Hoechst 33342 e classificacdo por citometria de fluxo na
presenca ou auséncia de plasma seminal. Os espermatozoides foram avaliados quanto a
viabilidade com citometria de fluxo usando coloracdo de acido nucléico de células vivas SYBR-
14 e iodeto de propidio, e para integridade da membrana usando Pisum sativum conjugado com
isotiocianato de fluoresceina (FITC-PSA) e PI. Os resultados indicam que a viabilidade e
integridade da membrana dos espermatozoides in vitro seria melhorada se o plasma seminal
fosse rotineiramente incluido nos extensores de coloragdo BTS e HEPES-BSA para
espermatozoides de javali e de carneiro, respectivamente, quando usados em preparacéo para a
classificacdo por citometria de fluxo. Na discussao dos resultados do artigo, € mencionado que
o chamado “efeito de diluigdo” pode ser minimizado, pelo menos em carneiros, atraves da
concentracdo de plasma seminal no meio de coleta e de extenséo do espermatozoide.

O documento D9 (artigo “Flow cytometric sorting of sperm:influence on fertilization

and embryo/fetal development in the rabbit”) descreve o estudo executado em espermatozoides
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de coelhos preparados, processados e classificados por citometria de fluxo, para determinar a
influéncia da classificacdo por citometria de fluxo na fertilizacdo e no desenvolvimento do
embrido. Os resultados demonstraram que 0s espermatozoides classificados por fluxo foram
capazes de fertilizar o6citos maduros em condi¢es in vitro e que a classificacdo de fluxo pode
interferir no desenvolvimento embrionério e fetal inicial.

A partir da leitura da invencéo, dos documentos de anterioridades e das alegacdes das
partes, foi construido o Mapa Mental com as informacBes disponiveis. O Mapa Mental
completo da invencao, construido com as ramificacdes principais e subsidiarias esta ilustrado

na figura 33.
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Figura 33 - Mapa Mental da invencao contendo todas as etapas do processo reivindicado no pedido de patente P10016049-0 e as diferencas encontradas

nas anterioridades (D1, D2, D3 e D4).
Fonte: Elaboracéo propria a partir das informag6es presentes nos documentos.
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Apds analise das anterioridades, foi iniciada a analise dos requisitos e condicdes de
patenteabilidade.

Seguindo o conceito de novidade da LPI, e apds andlise das anterioridades, foi
considerado que o pedido PI0016049-0 era novo frente ao estado da técnica disponivel a época
da prioridade reivindicada. Nenhum dos documentos D1 a D4 revelava de forma Unica as
caracteristicas pleiteadas nas reivindicac6es apresentadas.

Para analise do requisito de atividade inventiva, foram utilizados dois métodos, o Teste
Problema-Solucdo e o TMC.

Para aplicagéo do Teste Problema-Solucéo, foram respondidas questdes colocadas nos
trés estagios de apuracdo:

i.Determinar a anterioridade mais proxima — dentre os documentos D1, D2, D3 e D4,
a anterioridade mais proxima encontrada é o documento D3 (Stap et al., 1998), que descreve
um processo para selecionar sémen pelo sexo apds uma etapa de criopreservagdo em que houve
uma etapa de remocao dos espermatozoides mortos através da separa¢ao com o uso do Percoll.
Os documentos D1, D2 e D3 fazem parte do estado da técnica, mas foram estudos realizados
com finalidades técnicas distintas, para avaliar parametros distintos em condicdes distintas,
conforme analise realizada sobre o contedo das anterioridades;

ii.Identificar o problema técnico objetivo a ser solucionado — conforme definido no
laudo pericial, o problema a ser resolvido era “Perda de viabilidade de sémen selecionado pelo
sexo por citometria de fluxo e reducdo da motilidade espermatica e fertilidade do sémen
congelado apos longo periodo da coleta” e a solugdo apresentada pelo pedido de patente foi
apresentar um “M¢étodo que permitisse efeito vantajoso das técnicas de selegdo por sexo e
criopreservacdo aliado a alta viabilidade de esperma para ser posteriormente utilizado em
inseminacgdo artificial, o que gerou o método de criopreservacdo de sémen previamente
selecionado pelo sexo através da citometria de fluxo”;

iii.Considerar se a invencdo reivindicada pode ou ndo ser 6bvia para um técnico no
assunto, a partir da anterioridade mais proxima e do problema técnico objetivo — a anterioridade
mais proxima, o documento D3 (Stap et al., 1998) descreve um método para controlar o sexo
de descendentes pela separacdo do esperma contendo cromossoma X ou Y no conteddo de
DNA. Conforme ja descrito e analisado anteriormente, o esperma € colorido com Hoechst
33342 e sexado usando citometria de fluxo. No resumo do artigo € mencionado que aplicar esse
ensaio para esperma bovino criopreservado apresentou problemas especificos como
distribuicdo ampla de fluorescéncia sem picos distintos de X e Y. Os autores citam que esses

problemas eram causados principalmente por uma grande quantidade de esperma morto,
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normalmente presente em esperma descongelado. A substancia utilizada pelos autores do
artigo, o Percoll, é capaz de extinguir a fluorescéncia da cromatina pigmentada com Hoechst
33342 e essa extingdo pode ser aplicada para reduzir a fluorescéncia do esperma morto, etapa
utilizada pelos autores para excluir esperma morto e obter uma maior taxa de esperma viavel.
O objetivo do artigo foi demonstrar que o Percoll teria uma capacidade de extincdo comparavel
e, diferente do iodeto de propidio, o Percoll ndo seria téxico. A conclusdo dos autores foi que o
uso do Percoll poderia fazer com que a técnica de sexagem usual fosse mais adequada para
esperma criopreservado. Dentre os resultados apresentados em D3, 0s autores evidenciaram
que o Percoll era capaz de suprimir a fluorescéncia de espermatozoides mortos. As amostras
dos estudos realizados em D3 foram criopreservadas no meio extensor tris-citrato, ndo havendo
a separacao por sexo anteriormente, nem todas as etapas sequenciais apresentadas no pedido de
patente em questdo. Conforme j& demonstrado pela analise do documento D3, o préprio
documento cita o problema existente da baixa disponibilidade de esperma selecionado pelo
sexo por citometria de fluxo, mas tenta amenizar o problema com o uso da substancia Percoll
que evidencia 0s espermatozdides mortos. A invencdo pleiteada no pedido de patente
P10016049-0 descreve um processo que utiliza técnicas ja conhecidas no estado da arte,
adaptando-as, mas estas técnicas conhecidas eram utilizadas separadamente ou com etapas
diferentes em sequéncias diferentes, o que ocasionava sempre uma perda consideravel de
esperma viavel. O documento D3 poderia motivar um técnico no assunto a usar a substancia
Percoll para separar os espermatozéides pelo sexo, durante a etapa de classificacdo por sexo, o
que ndo ocorreu no pedido de patente PI0016049-0.

iv.Como indicadores secundarios de atividade inventiva, capazes de afastar a
obviedade, séo apontados 0s seguintes elementos: invento que apresenta uma desvantagem
previsivel, modificagdo ndo funcional ou escolha arbitréria, presente na anterioridade mais
proxima, que revela vantagem técnica inesperada; efeito técnico inesperado; solucdo de
necessidade sentida ha muito tempo e sucesso comercial derivado das caracteristicas técnicas
da invencdo. Dentre esses indicadores secundarios, capazes de afastar a obviedade, podemos
ver que o estado da técnica apontava diversas desvantagens, que foram testadas com outras
solucdes que néo as etapas sequenciais do processo pleiteado no pedido de patente PI0016049-
0. D1 testa o problema da integridade da membrana espermatica, D2 testa extensores, D3 testa
o0 Percoll para sexagem e D4 compara agentes de criopreservagao para proteger sémen bovino.
Nenhum dos documentos apresenta um método de criopreservagédo de esperma ja selecionado
e classificado pelo sexo. A vantagem apresentada em D3 seria 0 uso do Percoll na etapa de

sexagem, mas nem essa substancia foi utilizada na etapa de sexagem do pedido de patente em
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questdo, nem foi executada apenas essa etapa isoladamente. D3 apresenta um processo inverso
(criopreservacdo e posterior selecdo por sexo) que ainda contém substancias e etapas adicionais.
A vantagem técnica inesperada do pedido de patente PI0016049-0 esta justamente na superagéo
dos problemas de sexagem e criopreservacdo, quando executados separadamente ou
inversamente e na disponibilidade de esperma habil apds longo periodo transpassado entre a
coleta e seu uso. Essa disponibilidade de esperma habil ap6s longo periodo da coleta, é o que
gera o sucesso comercial do processo pleiteado, que permite o armazenamento de esperma ja
selecionado para uso futuro nas técnicas de inseminacdo artificial, principalmente na producao
de gado de corte, gado leiteiro, suinocultura e na reproducéo de animais de valor, como cavalos
de corrida e animais de exposi¢do. Pode-se comprovar isso através dos congressos e eventos
sobre reproducdo animal, em que, ap6s 20 anos do depdsito do referido pedido de patente,
pesquisadores continuam tentando resolver os problemas de sexagem separadamente dos
problemas existentes nas técnicas de criopreservacdo. Ha melhorias em ambas as técnicas, mas
ainda sdo melhorias pontuais e isoladas para cada técnica, conforme demonstrado na leitura dos
documentos D1 a D4. Essas dificuldades em ambas as técnicas ainda sdo referenciadas
isoladamente em artigos e congressos atuais de reproducdo animal como, por exemplo, no
artigo de revisao de Ugur et al. (2019) ou no XXIII Congresso Brasileiro de Reproducao
Animal, realizado em 2019, em que sdo citados 0s mesmos problemas de viabilidade reduzida
de esperma viavel apds selecdo por sexo e 0s mesmos entraves de reducdo da fertilidade
ocasionados pela criopreservacao e uso do esperma apés longo periodo de armazenamento .

A mesma analise deve ser feita para 0 TMC, que compreende as seguintes etapas:

i.Determinacéo do problema e da solucdo técnica reivindicada - Conforme definido no
laudo pericial, o problema a ser resolvido era “Perda de viabilidade de sémen selecionado pelo
sexo por citometria de fluxo e reducdo da motilidade espermatica e fertilidade do sémen
congelado apds longo periodo da coleta” e a solugdo apresentada pelo pedido de patente foi
apresentar um “M¢étodo que permitisse efeito vantajoso das técnicas de sele¢do por sexo e
criopreservacao aliado a alta viabilidade de esperma para ser posteriormente utilizado em
inseminacdo artificial, o que gerou o metodo de criopreservagdo de sémen previamente
selecionado pelo sexo através da citometria de fluxo”;

ii.Definicdo do estado da técnica suscetivel de conhecimento por um técnico no
assunto - Os documentos D1, D2, D3 e D4 foram considerados estado da técnica. A
anterioridade mais proxima encontrada é o documento D3 (Stap et al., 1998), que descreve um
processo para selecionar sémen pelo sexo apds uma etapa de criopreservacdo em que houve

uma etapa de remocdo dos espermatozoides mortos através da separacdo com o uso do Percoll.
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O técnico no assunto deveria conhecer as técnicas utilizadas para selecdo de esperma pelo sexo,
mas o estado da técnica mostrava caminhos diferentes dos utilizados pelos inventores;

iii.Determinagdo das anterioridades relevantes: verificar as semelhangas e as
diferencas entre a solucdo técnica reivindicada e as anterioridades, identificando as que sejam
relevantes a analise. As semelhancas entre as anterioridades apresentadas (D1 a D4) e a solu¢édo
técnica reivindicada estdo dentro de cada etapa isoladamente. Conforme ja descrito no item de
analise das anterioridades, os documentos ndo propdem o método de criopreservagdo de
esperma ja selecionado pelo sexo, nem isoladamente, nem em conjunto. A diferenca entre o
pedido P10016049-0 e as anterioridades levantadas estd no método sequencial de etapas
utilizando as técnicas de selecdo por sexo e posterior criopreservagdo, sem a necessidade de uso
de corantes ou de substancias de separacdo e selecdo, tais como o Percoll. Conforme ja
demonstrado, antes do depdsito do referido pedido de patente, a combinacdo das técnicas de
criopreservacdo e selecdo por sexo atraves da citometria de fluxo acarretava perdas
significativas de fertilidade e/ou viabilidade do sémen, entraves relatados no relatdrio descritivo
e solucionados pelo método de criopreservacdo de esperma ja selecionado. O documento D3,
apontado como anterioridade mais proxima, descreve um método diferente, em que ha mais de
uma etapa distinta do método pleiteado no pedido de patente (etapa de eliminagdo de
espermatozoides mortos com o auxilio do Percoll), e ainda apresenta substancias distintas em
outras etapas, além de a ordem das etapas semelhantes ser inversa, 0 que ocasionava todas as
complicacdes ja relatadas no estado da arte;

iv.Exame da motivacdo criativa: examinar se um técnico no assunto teria sido
motivado a realizar a combinacao ou as modificacGes necessarias para chegar a solucao técnica
reivindicada, tendo em vista as informacdes constantes do estado da arte. A analise comparativa
entre os documentos D1 a D4 e o pedido de patente PI0016049-0 mostra que um técnico no
assunto nao teria sido motivado a realizar a combinacgdo ou as modificacdes necessarias para
chegar a solucgdo técnica reivindicada. Pelo contrario, um técnico no assunto seria motivado a
perseguir caminhos divergentes com a analise dos documentos D1 a D4. Em D1, o objetivo do
artigo foi o de testar, através do teste de CTC (clortetraciclina), a hipdtese de que o
processamento do sémen de javali promove alteracdes nas membranas espermaticas
relacionadas a capacitacdo e a reacdo acrossdmica. Os autores ressaltam que processos como
incubacdo, resfriamento e separacdo por fluxo dos espermatozoides alteram a condigdo da
membrana espermatica conforme avaliacao da fluorescéncia de clortetraciclina. Como pode ser
verificado, néo foi utilizada a substancia CTC e o processo foi diferente do pleiteado no pedido

de patente em analise. O documento D2 verificou a capacidade de fertilizacdo de
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espermatozoides de javali estendidos com Beltsville TS (BTS), Modena modificado (MM) ou
MR-A, extensores e etapas ndo utilizados no pedido de patente em analise. O problema trazido
pelo documento D2 se refere a impossibilidade de estocar sémen congelado para uso em
inseminagéo artificial. O documento D3 descreve um método para controlar o sexo de
descendentes pela separacdo do esperma contendo cromossoma X ou Y no contetido de DNA,
porém para solucionar o problema enfocado, o esperma foi colorido com Hoechst 33342 e
sexado usando citometria de fluxo utilizando o Percoll, que poderia ser usado para esperma
criopreservado. No caso do pedido de patente em questdo, ndo foi usado o mesmo método nem
as mesmas substancias Hoechst e Percoll. O documento D4 evidencia 0 uso das substancias
1,2-propanodiol (PG) e polivinilpirrolidona (PVP) para elevar a taxa de sobrevivéncia dos
espermatozoides, porém essas substancias reduziram a integridade dos espermatozoides ap0s o
congelamento, enquanto o glicerol ndo aumentou significativamente a sobrevivéncia dos
espermatozoides. E interessante ressaltar que o pedido de patente em questdo ndo utilizou os
componentes 1,2-propanodiol e polivinilpirrolidona. Como ficou evidenciado, um técnico no
assunto nao seria motivado a realizar a combinagdo ou as modificacGes necessarias para chegar
a solucdo técnica reivindicada, tendo em vista as informacGes constantes do estado da arte, que
continham outras etapas de processo, outra ordem e mesmo 0 ndo uso de etapas relevantes
juntas como selecdo por sexo e congelamento e outras substancias que agravariam ainda mais
0 processo pleiteado caso fossem utilizadas.

v.Subsidiariamente, verificar indicios de atividade inventiva aptos a afastar a
obviedade, tais como:

a) a solucdo de um problema técnico ha muito conhecido, mas ndo solucionado — 0
problema técnico existente nas metodologias de selecdo por sexo e criopreservagdo existiam ha
anos e 0s processos eram examinados de forma individual, ndo chegando a solucéo pleiteada;

b) a superacdo de um preconceito ou barreira técnica — a baixa viabilidade de esperma
viavel e 0s danos ocasionados pela citometria de fluxo e pelo congelamento de esperma néo
foram superados até a data de depdsito do pedido de patente com o processo pleiteado;

c) a obtencédo de sucesso comercial, se vinculado ao carater técnico da invencao, e ndo
a publicidade — conforme demonstrado no exemplo 8 do pedido de patente, a aplicacdo do
método de criopreservacao de esperma selecionado pelo sexo resultou em um esperma com alta
viabilidade para ser utilizado em inseminacdo artificial com um periodo longo apoés a coleta.
Através da solucdo reivindicada, foi possivel utilizar a criopreservagdo com sucesso, sem ter

que levar equipamentos para o campo e sem perda de espermatozoides viaveis, 0 que aumentou
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a chance de gravidez nos animais e diminuiu o custo da logistica do processo de coleta e
posterior fertilizacéo;

d) o fato de a solugéo técnica apresentada pela invengéo ser contraria aos ensinamentos
do estado da técnica, obtendo efeito técnico inesperado — o estado da técnica apresentava
problemas e solugdes diferentes do pedido de patente em questdo. O documento D3, por
exemplo, apresenta um processo de criopreservacado e posterior selecdo com o uso da substancia
Percoll para separacao dos espermatozoides mortos. O pedido de patente em andlise, por sua
vez, apresenta um processo de criopreservagdo de esperma ja selecionado pelo sexo, ou seja,
com etapas inversas ao processo de D3 e sem 0 uso de Percoll ou etapas adicionais de
resfriamento e descongelamento, o que inviabilizaria 0 esperma para uso em inseminagao
artificial.

vi.Concluindo pela obviedade, apresentar fundamentacdo com base em raciocinio
objetivo apto a dar suporte a tese, conforme o seguinte rol exemplificativo, ndo taxativo:

a) a combinacdo de elementos do estado da técnica de acordo com métodos
conhecidos, produzindo resultados previsiveis - Se os inventores do processo do pedido
P100160409-0 utilizassem 0s métodos de selecdo e criopreservacdo conhecidos no estado da
técnica, na mesma ordem e nas mesmas condicdes, ndo chegariam ao resultado previsivel
alcancado, pois a técnica de selecdo do estado da arte utilizaria uma amostra de esperma fresco
para ser utilizado imediatamente ap6s a coleta (0 que ndo é o caso) ou esperma congelado (que
traria danos estruturais ao espermatozoide), com o uso de Percoll para selecionar ou com o uso
de corantes para identificar o esperma (0 que ndo ocorre). E, ainda, poderia utilizar o mesmo
processo com etapas invertidas e outras substancias ndo inclusas no processo descrito do pedido
de patente em anélise, o que também ndo traria um resultado previsivel, pois geraria 0s mesmos
problemas estruturais relatados nas anterioridades e no relatério descritivo do pedido de patente.

b) a mera substituicdo de um elemento conhecido por outro, sem a demonstracdo de
efeito técnico vantajoso inesperado, obtendo resultados previsiveis - Caso utilizasse as
substancias conhecidas do estado da técnica, os inventores conseguiriam melhorar a
visibilidade dos espermatozoides apenas, mas ndo obteriam a mesma porcentagem de esperma
viavel para uso ap6s um periodo longo da coleta ter sido efetuada.

c) o uso de técnica conhecida na area geral, vizinha ou sugerida no estado da técnica
da area em questdo, para aprimorar dispositivos, métodos ou produtos similares, produzindo
resultados previsiveis - As técnicas de criopreservacao sdo utilizadas em diferentes espécies

animais, porém nao utilizam esperma selecionado pelo sexo e ndo obtém esperma viavel em
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quantidade suficiente para obtencao de sucesso na gravidez. 1sso esta referenciado para espécies
como touros, vacas, suinos, caprinos, equinos, javalis etc.

d) a escolha de solugdo Obvia de se tentar, dentre um ndmero finito de solucGes
previsiveis identificadas, com uma expectativa razoavel de sucesso que se mostrou
fundamentada - No caso do pedido de patente PI0016049-0, se os inventores utilizassem as
solucdes apresentadas nas anterioridades, como uso do Percoll, uso de corantes, uso de
extensores, sem a modificacdo do processo em si, ndo teriam obtido o mesmo resultado, tanto
de esperma viavel para inseminacdo artificial, como um esperma a ser utilizado apds longo
tempo da coleta.

e) um ensinamento, sugestdo ou motiva¢do no estado da técnica, ndo necessariamente
explicito, que teria levado alguém com conhecimento mediano a modificar a referéncia do
estado da técnica ou a combinar os ensinamentos de referéncia do estado da técnica, para chegar
a invencéo reivindicada - Em todas as anterioridades apresentadas, documentos D1 a D4, ndo
foram sugeridas modifica¢Ges no processo de criopreservacdo para incluir uma etapa de selecao
prévia ao congelamento da amostra. Conforme detalhado no item relacionado as anterioridades,
em D1, o objetivo do estudo foi testar a coloracéo e os efeitos desse processo na membrana
espermatica. Deve ser ressaltado que o processo de D1 e o processo do pedido de patente em
analise sdo processos diferentes, ndo s6 na ordem das etapas como também nos constituintes
do processo. O processo de D1 ndo é iniciado pelo esperma selecionado, ponto central do
processo do pedido PI0016049-0 e, a incubacdo a 38° C por 4 horas, presente em D1, é mais
um fator de comprometimento da qualidade e estrutura da membrana espermatica, um dos
problemas do estado da técnica citado pela Autora. Em D1, ainda ha um novo resfriamento e
uma outra etapa de adicdo de constituintes, ndo presentes no pedido de patente PI0016049-0. O
documento D2 traz um estudo comparativo da capacidade de fertilizacdo de espermatozoides
de javali estendidos com Beltsville TS (BTS), Modena modificado (MM) ou MR-A. Tanto o
BTS quanto MR-A sdo diluentes efetivos para extensdo e estocagem de sémen de javali, mas
sdo sugeridos para uso na mesma semana da coleta. O problema trazido pelo documento D2 se
refere a impossibilidade de estocar sémen congelado para uso em inseminacao artificial, que,
pelos autores do estudo, poderia ser resolvido pela estocagem de sémen liquido pelo maior
tempo possivel para facilitar, ao maximo, seu uso. O documento D2 néo solucionou o conjunto
de problemas do estado da técnica, mas mencionou alguns dos componentes alternativos do
estado da técnica como composi¢cdo do extensor BTS. Entretanto, além de serem processos
diferentes, nem todos os componentes alternativos do BTS sdo mencionados como Uteis no

pedido de patente em questdo. O documento D3 descreve um método para controlar o sexo de
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descendentes pela separacdo do esperma contendo cromossoma X ou Y no contetido de DNA,
em que o esperma é colorido com Hoechst 33342 e sexado usando citometria de fluxo com
Percoll. No documento D4, os autores concluiram que as substancias 1,2-propanodiol (PG) e
polivinilpirrolidona (PVP) apresentam caracteristicas atraentes, como elevar a taxa de
sobrevivéncia dos espermatozoides, mas 0 uso dessas substancias reduziu a integridade dos
espermatozoides ap6s o congelamento, e o glicerol ndo aumentou significativamente a
sobrevivéncia dos espermatozoides. E interessante ressaltar que o pedido de patente em questio
n&o utilizou os componentes 1,2-propanodiol e polivinilpirrolidona, mas utilizou o glicerol e
com sucesso, justamente por serem processos distintos.

O uso de ambos os métodos de analise de atividade inventiva, Problema-Solugédo e
TMC, evidenciou que o pedido PI0016049-0 apresentava o requisito de atividade inventiva. A
analise do documento de anterioridade mais préximo, ou seja, D3, mostra que um técnico no
assunto, diante de um determinado problema técnico, no caso concreto, “a perda de viabilidade
de sémen selecionado pelo sexo por citometria de fluxo apos longo periodo da coleta”, ndo seria
motivado a chegar a tal invencdo (método de criopreservacdo de esperma ja selecionado pelo
sexo para uso ap6s longo periodo transcorrido da coleta da amostra). Os ensinamentos de D3
apenas trazem a coloracdo do esperma com Hoechst 33342 e a sexagem usando citometria de
fluxo com Percoll. Nenhum desses ensinamentos é utilizado no pedido P10016049-0, ou ao
menos sugere o racional utilizado pelos inventores para alcancar a solucao pleiteada.

Seguindo as analises dos requisitos e condicdes, foi concluido que a invencédo pleiteada
no pedido de patente PI0016049-0 era dotada de aplicacdo industrial, estando de acordo com
0s artigos 8°e 15 da LPI.

Para andlise da condicdo de suficiéncia descritiva, deve-se verificar se o relatorio
descreve clara e suficientemente o objeto reivindicado, de modo a possibilitar sua realizagéo
por um técnico no assunto e, se for o caso, se indica qual a melhor forma de execucéo, estando
de acordo com o artigo 24 da LPI.

O método para criopreservacdo de esperma selecionado pelo sexo compreendendo as
cinco etapas descritas no quadro reivindicatorio contendo 21 reivindicagGes, apresentado na
Inicial pela Autora, estava descrito de forma suficiente no relatorio descritivo e exemplos.

Os detalhes da invencdo e o best mode para alcancar os resultados do processo
reivindicado sdo apresentados no relatério descritivo, com 0s componentes e condicdes
preferiveis identificados e com sugestdo de componentes e condi¢fes de T° e pH alternativos.

Foram fornecidos oito exemplos de processos e avaliacdo das condi¢cbes, sendo 0s

exemplos 1 a 6 sobre avaliacdo e apresentacdo de possiveis solucdes para contornar 0s
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problemas estruturais como danos do efeito de diluicdo no esperma (Exemplo 1), efeitos do
tempo de equilibrio antes do congelamento do esperma classificado (Exemplo 2), efeitos da
concentracdo de corante e intensidade de laser (Exemplo 3), avaliacdo do uso de corantes antes
da classificacdo e possibilidades de extensores para criopreservacdo (Exemplo 4), efeitos de
aditivos de extensores (Exemplo 5), avaliacdo da qualidade de esperma ap6s o descongelamento
(Exemplo 6), o Exemplo 7 para a criacdo de um protocolo de criopreservacdo de esperma
classificado pelo sexo, e, finalmente, 0 Exemplo 8, no qual é avaliada a fertilidade de esperma
de touro congelado e classificado conforme protocolo pleiteado.

Assim, foi concluido que a matéria reivindicada no pedido P10016049-0 estava
descrita de maneira clara e suficiente, de modo a possibilitar sua realizagdo por um técnico no
assunto, estando de acordo com o artigo 24 da LPI.

Para andlise da condicdo de clareza e precisao das reivindicacdes, deve-se verificar se
as reivindicagbes estdo fundamentadas no relatorio descritivo, caracterizando as
particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto de protecao,
bem como se ha suporte que dé credibilidade a matéria que esta sendo reivindicada (artigo 25
da LPI).

O quadro reivindicatorio apresentado na Inicial continha 21 reivindicag¢6es. O quadro
reivindicatorio apresentado trazia as etapas do processo de criopreserva¢ao em uma sequéncia
exata, conforme descrito no relatorio descritivo da invencdo e nos exemplos fornecidos. O
quadro reivindicatério trazia as condi¢cdes de T°, pH e concentracdo da amostra de esperma,
com definicdo de condigdes preferiveis de execucao.

As reivindicagGes descreviam 0s componentes utilizados no processo como
crioprotetores, componentes que mantinham a osmolaridade e tamponavam o pH, substancias
orgénicas, fontes de energia e antibidticos, todos presentes no item descricdo detalhada da
invencdo e exemplos do relatério descritivo do pedido P10016049-0.

Assim, foi concluido que o pedido P10016049-0 estava descrito de modo suficiente e
de modo claro e preciso, com as reivindicagdes fundamentadas no relatdrio descritivo, estando
de acordo com o artigo 25 da LPI.

Apds analise dos requisitos e condi¢des de patenteabilidade frente as anterioridades
apresentadas, foram respondidos 0s quesitos apresentados pelas partes. A autora (XY)
apresentou 10 quesitos e o réu (INPI) apresentou 7 quesitos. Apds a entrega da minuta do laudo

pericial, foram apresentadas manifestagcdes das partes, as quais foram respondidas pela perita.
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A concluséo do laudo pericial foi a de que, apds a andlise do pedido PI0016049-0, das
anterioridades D1 a D4, e das manifestacGes das Partes, apds reunido realizada, o pedido
preenche os requisitos e condi¢des de patenteabilidade, estando de acordo com a LPI.

No racional do INPI, foi alegado que frente aos ensinamentos de D1, D2, D3 e D4, um
técnico no assunto teria sido levado a estabelecer um método para criopreservacao de células
de esperma ja selecionadas pelo sexo por citometria de fluxo, utilizando para isto as técnicas de
criopreservacao.

Ao comparar o0 estado da técnica mais proximo, o documento D3, ficou evidenciado
que ndo houve apenas pequenas alteracbes como extensor, tempo de equilibrio etc., conforme
afirmou o INPIL. Os processos de D1 a D4 ndo sdo processos iniciados pelo esperma
selecionado, ponto nevrélgico do processo do pedido PI0016049-0. Etapas adicionais destes
processos do estado da arte, tais como incubacdo a altas temperaturas, séo fatores de
comprometimento da qualidade e estrutura da membrana espermatica, um dos problemas do
estado da técnica citado pela autora da acg&o.

A vantagem técnica inesperada do pedido P10016049-0 esta justamente na superacao
dos problemas de sexagem e criopreservagdo, quando estes eram executados separadamente ou
inversamente e na disponibilidade de esperma habil ap6s longo periodo transpassado entre a
coleta e seu uso.

Conforme descrito, essa disponibilidade de esperma habil ap6s longo periodo da
coleta, é 0 que gera o sucesso comercial do processo pleiteado, que permite 0 armazenamento
de esperma ja selecionado para uso futuro nas técnicas de inseminacéo artificial, principalmente
na producéo de gado de corte, gado leiteiro, suinocultura e na reproducgéo de animais de valor,
como cavalos de corrida e animais de exposicao.

Ao analisar referéncias atuais, ndo como anterioridades, mas para conhecer em que
etapa inovativa esta tecnologia se encontrava, constatou-se que ja havia melhorias em ambas as
técnicas, mas pontuais e isoladas para cada metodologia de selecdo por sexo e de
criopreservacao, conforme demonstrado na leitura dos documentos D1 a D4. Essas mesmas
dificuldades em ambas as técnicas ainda sdo referenciadas isoladamente em artigos e
congressos atuais de reproducéo animal.

Conforme ja demonstrado, antes do depdsito do referido pedido de patente, a
combinacdo das técnicas de criopreservacao e selecdo por sexo atraves da citometria de fluxo
acarretava perdas significativas de fertilidade e/ou viabilidade do sémen, entraves relatados no

relatorio descritivo e solucionados pelo método de criopreservacdo de esperma ja selecionado.
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A analise comparativa entre os documentos D1 a D4 e o pedido P10016049-0 mostrou
que um técnico no assunto ndo teria sido motivado a realizar a combinacdo ou as modificagdes
necessarias para chegar a solucéo técnica reivindicada. Pelo contrario, um técnico no assunto
seria motivado a perseguir caminhos divergentes com a analise dos documentos D1 a D4. Se
os inventores do processo do pedido P100160409-0 tivessem utilizado os métodos de selecéo e
criopreservacao conhecidos no estado da técnica, na mesma ordem e nas mesmas condicdes,
ndo chegariam ao resultado previsivel alcangado, isso porque a técnica de selegcdo do estado da
arte utilizaria uma amostra de esperma fresco para ser utilizado imediatamente ap0s a coleta (0
que ndo é o caso) ou esperma congelado (que traria danos estruturais ao espermatozoide), com
o uso de Percoll para selecionar ou com o uso de corantes para identificar o esperma (o que nédo
ocorre). E, ainda, poderia utilizar o mesmo processo com etapas invertidas e outras substancias
ndo inclusas no processo descrito do pedido de patente em anélise, o que também ndo traria um
resultado previsivel, pois geraria 0s mesmos problemas estruturais relatados nas anterioridades
e no relatdrio descritivo do pedido de patente.

Diante dos resultados apresentados pela analise pericial, a conclusdo foi a de que o
pedido P10016049-0 estava de acordo com todos os requisitos e condi¢cGes estabelecidos pela
LPI, sendo sugerida a concessao da patente.

A proposta de uso dos Mapas Mentalis, neste caso, permitiu a visualizagao do cenario
completo da invencdo e das particularidades trazidas pelas partes do processo. Além disso, o
Mapa Mental geral permitiu visualizar detalhadamente cada parte do método de
criopreservacao utilizado pelos inventores, além de mostrar, em um mesmo panorama, as
diferencas entre a invengdo proposta e as anterioridades trazidas pelo INPI. A ilustracéo da
diferenciacéo de cada uma das quatro anterioridades evidenciou fases adicionais e constituintes
e condigdes de processo diferentes, evidenciando a inovagéo trazida pela invencao.

Ambos os métodos de andlise de atividade inventiva, Problema-Solucdo e Teste de
Motivagdo Criativa, evidenciaram o mesmo resultado, o de que o pedido P10016049-0
preenchia os requisitos e as condicdes de suficiéncia descritiva e clareza e precisdo das

reivindicages, estando de acordo com os artigos 8°, 11, 13, 24 e 25 da LPI.
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7.3 PATENTE DE BIOTECNOLOGIA VEGETAL

7.3.1 Descrigao do Processo

O pedido de patente P19810870-0 refere-se a enzima quinolato fosforibosil transferase
de plantas, denominada de QPRTase, ao DNA que codifica a enzima quinolato fosforibosil
transferase e ao uso deste DNA para a producdo de plantas transgénicas com niveis de nicotina
geneticamente alterados.

O pedido reivindica a molécula e constructo de DNA, processos para preparagdo de
uma celula de planta transformada, producéo de uma planta de tabaco transgénica e processos
para aumentar ou reduzir a expressao de um gene de quinolato fosforibosil transferase em uma
célula vegetal.

O pedido P19810870-0 foi indeferido pelo INPI por auséncia do requisito de atividade
inventiva frente aos documentos encontrados no estado da arte: W0O9305646 (D1), Saunders &
Bush, 1979 (D2), Cooke et al., 1996 (D3) e Conkling et al., 1990 (D4), contrariando as
disposicdes dos artigos 8° e 13 da LPI.

O pedido P19810870-0 foi depositado no INPI, em 13.12.1999, através do Tratado de
Cooperacdo de Patentes (PCT, do inglés Patent Cooperaty Treaty), com entrada na Fase
Nacional no Brasil do pedido correspondente norte-americano n® PCT/US1998/011893.

A Autora, ap6s tomar conhecimento do parecer desfavoravel do INPI, prestou
esclarecimentos e apresentou um novo quadro reivindicatério com 34 reivindicacGes e a
listagem de sequéncias. A Autora cancelou as antigas reivindicagdes 12, 13, 31, 34-36, 40 e 41
que incidiram nas proibi¢des do art. 18 (111) da LPI.

No Parecer Técnico, o INPI alegou que a matéria pleiteada no pedido seria destituida
de atividade inventiva frente aos ensinamentos reveladosem D1, D2, D3 e D4. Adicionalmente,
considerou que a matéria pleiteada nas reivindicagdes 1, 12 e 13 estaria englobada no disposto
no art. 10 (IX) da LPI e, portanto, ndo seria aceitavel e que a matéria pleiteada nas
reivindicagOes 1, 12, 27 a 30 e 32 ndo estaria de acordo com as disposic¢des do art. 25 da LPI.

A Autora se manifestou apresentando um novo quadro reivindicatério, com um total
de 32 reivindicacdes, mais limitado que o quadro reivindicatorio anterior, em que foram

excluidos os itens (c) e (d) das reivindicacdes 1, 12, 27 a 30 e 32, excluidas as reivindicacdes
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12 e 13, e reformuladas as reivindicacdes 29 a 32 e 34 como novas reivindicagdes 27 a 30 e 32,
respectivamente, de maneira a caracterizar um DNA ex0geno e ndo mais heterélogo.

Em sua manifestacdo, a Autora alega que D2 ndo apresenta qualquer evidéncia de que
0 homologo NADC parcial apresenta qualquer fungdo na biossintese da nicotina ou é na verdade
parte de uma sequéncia que codifica qualquer enzima funcional. A Autora alega que, uma vez
que o papel especifico da QTPase na biossintese da nicotina e sua sequéncia codificadora ndo
eram conhecidas na data de deposito do pedido de patente, um técnico no assunto ndo seria
motivado a pesquisar por sequéncias similares em plantas produtoras de nicotina.

Na mesma manifestacdo, a Autora alega que D3 ndo fornece DNA ou sequéncias de
aminodacidos, em que a Unica evidéncia para a presenca de QTPase é a reacdo de um acido
quinolinico radiomarcado em extratos brutos. D3 descreve resultados de estudos realizados com
a finalidade de comparar niveis de nicotina com a atividade de 3 enzimas, a putrescina N-
metiltransferase (PMT), quinolato fosforibosil trasnferase (QTPase) e a N-metilputrescina
oxidase (PMO), mas néo ha evidéncia de que a reducdo na quantidade de QTPase causaria uma
reducdo na sintese de nicotina. A Autora menciona ainda que D1 ndo descreve nenhuma
sequéncia de DNA que codifique alguma enzima envolvida na biossintese de nicotina e nao
descreve nenhum método para aumentar nicotina.

No Parecer de decisdo do INPI, o Instituto indeferiu o pedido de patente por auséncia
de atividade inventiva e por falta de fundamentacéo das reivindicacfes no relatorio descritivo
(art. 8° combinado com 13 e art. 25 da LPI). Segundo o examinador, seria 6bvio para um técnico
no assunto, utilizar, por exemplo, a sequéncia de DNA descrita por Cooke et al. (D3) para
identificar o dito gene em Nicotiana tabacum da biblioteca de cDNA descrita por Conkling et
al. (D4) tendo em vista que ja havia sido descrito que a enzima é ativa em raiz e ndo em folha
(Saunders & Bush, 1979 (D2)) e a sequéncia de DNA e acidos nucléicos seria obtida através de
protocolos bem conhecidos no estado da técnica, como por exemplo, 0s descritos na
WQ09305646 (D1). Segundo o examinador, “Tendo em vista que o estado da técnica ja conhecia
uma QTPase (Cooke et al.) e seu papel na sintese de nicotina (ver Saunders & Bush (1979)) e
que WO9305646 relatava métodos para producédo de plantas com niveis reduzidos de nicotina
seria 6bvio para um técnico no assunto substituir a enzima utilizada por W0O9305646 pela QTP
e alterar a expressdo deste gene e consequentemente alterar os niveis de nicotina na planta
utilizando os ensinamentos de W09305646. Sabendo o papel de QTP na sintese de nicotina,
um técnico no assunto esperaria fazer a substituicdo das enzimas utilizadas por W09305646
pela QTP de N. tabacum baseada nos ensinamentos de Cooke et al. e obter alteracdes nos niveis

de nicotina”.
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A Autora entrou com o recurso contra o indeferimento, no qual apresentou novo
quadro reivindicatério contendo 22 reivindicacdes e esclarecimentos técnicos complementares
sobre o parecer de indeferimento e limitou a reivindicacdo 1 a sequéncia de nucleotideos de
SEQ ID NO: 1. A Autora anexou a Declaracdo do Dr. Michael Robert Moynihan com
fundamentacdes para demonstrar a patenteabilidade do pedido de patente em questéo.

Posteriormente, o INPI emitiu a Deciséo de Recurso mantendo o indeferimento. E, em
seguida, foi publicado o despacho 15.23 (Pedido “sub judice”), referente a A¢do Ordinaria de
Nulidade3* de Deciséo interposta pela Autora, North Carolina State University. Na Inicial, a

Autora apresenta um quadro de 22 reivindicagdes, transcrito abaixo:

1. Molécula de DNA, caracterizada pelo fato de que compreende a sequéncia
de nucleotideos de SEQ ID NO:1.

2. Constructo de DNA, caracterizado pelo fato de que compreende na dire¢io
57 a 3’, um promotor operavel em uma célula de planta e uma molécula de
DNA, como definida na reivindica¢do 1, posicionado a montante do dito
promotor e associado de maneira operativa com ele.

3. Constructo de DNA, caracterizado pelo fato de que compreende na dire¢io
57 a 3’, um promotor de planta e uma molécula de DNA, como definida na
reivindicagdo 1, posicionado a montante a partir do dito promotor e
associado de maneira operativa com ele, a dita molécula de DNA na
orientacdo anti-sentido.

4. Constructo de DNA de acordo com a reivindicagdo 2 ou 3, caracterizado
pelo fato de que o dito promotor é constitutivamente ativo em células de
planta.

5. Constructo de DNA de acordo com a reivindicacdo 2 ou 3, caracterizado
pelo fato de que o dito promotor é ativo de maneira seletiva em células de
tecidos de raizes de plantas.

6. Constructo de DNA de acordo com a reivindicacdo 2 ou 3, caracterizado
pelo fato de que o dito promotor é ativo de maneira seletiva em células de
tecido de cortex de raizes de plantas.

7. Constructo de DNA de acordo com a reivindicacdo 2 ou 3, caracterizado
pelo fato de que o dito constructo compreende adicionalmente um plasmideo.
8. Constructo de DNA de acordo com a reivindicacdo 2 ou 3, caracterizado
pelo fato de que é realizado por um vetor de transformacao de planta.

9. Constructo de DNA de acordo com a reivindicacdo 2 ou 3, caracterizado
pelo fato de que é realizado por um vetor de transformacao de planta,

vetor de transformacdo de planta que é um vetor de Agrobacterium
tumefaciens.

10. Processo de preparagdo de uma célula de planta transformada Nicotiana
tendo reduzida producdo de quinolato fosforibosil transferase (QPRTase),
caracterizado pelo fato de que compreende o fornecimento de uma célula de
planta Nicotiana de um tipo conhecido para producdo de quinolato
fosforibosil transferase com um constructo de DNA exdgeno, o qual
compreende, na dire¢cao 5’ a 3°, um promotor operavel na célula de planta e
um DNA operavelmente associado ao dito promotor, para produzir célula
transformada de planta, a dita célula transformada de planta tendo reduzida
producéo de quinolato

34 Processo n° 0162125-81.2016.4.02.5101 da 9 Vara Federal do Rio de Janeiro.
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fosforibosil transferase quando comparada a uma célula de planta nao
transformada, e em que o dito DNA compreende pelo menos 30 nucleotideos
da sequéncia de nucleotideos de SEQ ID NO: 1.

11. Processo de acordo com a reivindicacdo 10, caracterizado pelo fato de
que o dito DNA esta em orientacdo anti-sentido.

12. Processo de acordo com a reivindicagdo 10, caracterizado pelo fato de
que o dito DNA esta em orientacéo de sentido.

13. Processo de acordo com a reivindicagdo 10, caracterizado pelo fato de
que compreende adicionalmente a regeneragédo de uma planta a partir da dita
célula de planta transformada.

14. Processo de acordo com a reivindicagdo 10, caracterizado pelo fato de
que o dito promotor é ativo de maneira constitutiva.

15. Processo de acordo com a reivindicagdo 10, caracterizado pelo fato de
que o dito promotor é ativo de maneira seletiva em células de tecido de raiz
de planta.

16. Processo de acordo com a reivindicagdo 10, caracterizado pelo fato de
que o dito promotor é ativo de maneira seletiva em células de tecido de cdrtex
de raiz de planta.

17. Processo de acordo com a reivindicacdo 10, caracterizado pelo fato de
que a dita etapa de transformacao é realizada por bombardeamento da dita
célula de planta com microparticulas portando o dito constructo de DNA.
18. Processo de acordo com a reivindicagdo 10, caracterizado pelo fato de
que a dita etapa de transformacao é realizada por infec¢éo da dita célula de
planta com um Agrobacterium tumefaciens contendo um plasmideo de Ti
portando o dito constructo de DNA.

19. Processo de producdo de sementes de tabaco transgénicas, caracterizado
pelo fato de que compreende a coleta de sementes a partir de uma planta de
tabaco transgénica produzida pelo processo como definido na reivindicacdo
13.

20. Processo de acordo com a reivindicagdo 10, caracterizado pelo fato de
que a dita célula de planta transformada possui um RNA mensageiro
enddgeno expresso para a quinolato fosforibosil transferase e em que o dito
DNA é complementar ao dito RNA mensageiro de quinolato fosforibosil
transferase (MRNA de QPRT) expresso na dita célula de planta em uma
regido selecionada a partir de: (a) a sequéncia 5° ndo traduzida do dito
mRNA de QPRT; (b) a sequéncia 3’ ndo traduzida do dito mRNA de QPRT; e
(c) a regido traduzida do dito mRNA de QPRT.

21. Processo para a reducdo de expressdo de um gene de quinolato
fosforibosil transferase em uma célula de planta, caracterizado pelo fato de
que compreende: o cultivo de uma célula de planta transformada para conter
DNA exogeno, em que a fita transcrita do dito DNA exdgeno é complementar
ao RNA mensageiro de quinolato fosforibosil transferase a dita célula de
planta, por meio do qual a transcricdo da dita fita complementar reduz a
expressao do dito gene de quinolato fosforibosil transferase, e em que o dito
DNA exdgeno compreende pelo menos 30 nucleotideos da sequéncia de
nucleotideos de SEQ ID NO: 1.

22. Processo de produgdo de uma planta de tabaco transgénica tendo o nivel
de nicotina diminuido nas folhas da dita planta de tabaco, caracterizado pelo
fato de que compreende: a transformacao de uma célula de planta de tabaco
com uma molécula de DNA exdgeno compreendendo pelo menos 30
nucleotideos da sequéncia de nucleotideos de SEQ ID NO: 1 para obter uma
celula de tabaco transformada; e o crescimento da dita célula de planta
transformada de tabaco em uma planta transgénica de tabaco em que a dita
planta transgénica de tabaco possui um nivel diminuido de nicotina nas suas
folhas.
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A Autora alega que “O INPI indeferiu o pedido de patente PI9810870-0 com base em
uma alegada auséncia de atividade inventiva, pois incorretamente entendeu que a auséncia de
dados experimentais — comprovando que a invengdo reivindicada realmente funciona — teria
prejudicado a comprovacdo do requisito de atividade inventiva”. “Ou seja, o INPI
indevidamente confundiu os resultados da invencdo (diminuicdo dos niveis de nicotina sem
impactar negativamente o crescimento da planta) com o conceito inventivo em si (métodos,
moléculas e constructo de DNA) — esse sim objeto de protegdo patentaria”.

Sobre a invencdo reivindicada, a Autora esclarece que devido a natureza viciante da
nicotina, de acordo com o uso da planta de tabaco, havia uma clara demanda na técnica por uma
solucdo capaz de reduzir o nivel de nicotina nessa planta. A Autora define que o pedido
P19810870-0 fornece metodos e ferramentas (moléculas e constructo de DNA) que permitem
obter plantas, células de plantas e sementes de tabaco transgénicas com niveis reduzidos de
nicotina por meio da reducdo da expressao de uma das enzimas da via de biossintese da nicotina,
a quinolato fosforibosil transferase (QPRTase).

A Autora esclarece que, por meio da invencdo, foi obtida a variedade de tabaco
transgénica “Vector 21-41” que apresenta uma significativa redug¢ao no nivel de nicotina e, por
este motivo, é uma variedade de tabaco que constitui o principal ingrediente dos cigarros
“Quest”, com teor reduzido de nicotina. A Autora trouxe resultados de dados experimentais
realizados com a variedade “Vector 21-41”, a qual tem teor de nicotina reduzido sem impactar
negativamente nas demais caracteristicas de interesse agrondmico da planta.

A Autora alega que “Somente por meio de uma impropria analise ex post facto
(também chamada de analise em retrospectiva) é que poder-se-ia eventualmente concluir que o

~

referido técnico no assunto anteciparia a inveng¢ao em questdo” e traz os numeros das patentes
correspondentes concedidas em outros paises para a mesma invencdo: US6423520 B1,
US6586661 B1, US7304220 B2, US7408098 B2, US7425670 B2, US7605308 B2, US7645925
B2 e US7795509 B2; EP0991766 B1; JP4459271 B2, JP4288206 B2 e JP4095678 B2,
CN1304576 C e CN100482799 C; e CA2287776 C.

O Exmao. Juiz verificou que a presenca de atividade inventiva no P19810870-0 era a
questdo controvertida de carater técnico da ac¢ao, sendo indispensavel a realizacao de uma prova
pericial técnica, que, dada complexidade tecnologica e cientifica da matéria, ndo poderia ser do
tipo simplificada, nomeando assim a autora da tese como perita judicial para o caso. Foram

apresentados 27 quesitos pela Autora e 34 pelo INPI.
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Como no caso anterior, foram escolhidos dois métodos de analise, o Teste Problema-
Solugdo e o TMC.

Ao analisar o pedido P19810870-0, é possivel observar que o objeto principal
requerido € o processo e as ferramentas utilizadas (incluindo o DNA e o constructo pleiteados)
para produzir uma planta de tabaco transgénica com niveis reduzidos de nicotina, sem impactar
no crescimento da planta de tabaco e plantas e sementes de tabaco transgénicas assim
produzidas. Como a LPI veda o patenteamento de seres vivos e partes dos mesmos, o quadro
reivindicatorio foi adequado para obter protecdo aos objetos conforme a lei brasileira, ou seja,
processo de producdo de plantas e sementes transgénicas e moléculas de DNA de SEQ ID NO:1
e constructo de DNA contendo a molécula de DNA de SEQ ID NO:1.

O pedido de patente PI9810870-0 pleiteia a solugdo para o problema “altos niveis de
nicotina em plantas de tabaco”. A solugdo pleiteada inclui processos de producao de plantas e
sementes de plantas transgénicas de tabaco com niveis reduzidos de nicotina e as ferramentas
utilizadas para obtencgéo dessas plantas e sementes transgénicas, que sdo a molécula de DNA
de SEQ ID NO:1 e o constructo contendo essa molécula de DNA de SEQ ID NO:1. Como a
Autora obteve a solucdo proposta? Através da reducdo da expressao de uma das enzimas da via
de biossintese da nicotina, no caso, a quinolato fosforibosil transferase (QPRTase).

No relatorio descritivo do pedido de patente P19810870-0 sdo mencionados 0s
referidos objetos: (a) quinolato fosforibosil transferase (QPRTase) de plantas; (b) molécula de
DNA isolada, compreendendo a SEQ ID NO: 1; (c) sequéncias de DNA que codificam uma
enzima tendo SEQ ID NO: 2; (d) sequéncias de DNA que se hibridizam com tal DNA e que
codificam uma enzima QPRTase; (e) sequéncias de DNA que diferem do DNA acima devido
a degeneracdo do codigo genético; (f) peptideo codificado por tal DNA; (g) constructo de DNA
compreendendo um promotor operavel em uma célula de planta e um segmento de DNA que
codifica uma enzima QPRTase posicionada a jusante do promotor e operativamente associada
com ele; (h) processo de preparacdo de uma célula de planta transgénica tendo expressao de
QPRTase reduzida, dotando-se uma célula de planta de um tipo conhecido para expressar a
QPRTase, transformando-se a célula de planta com um constructo de DNA exdgeno
compreendendo um promotor; (i) DNA compreendendo uma por¢do de uma sequéncia que
codifigue mRNA de quinolato fosforibosil transferase; (j) uso do DNA que codifica a enzima
QPRTase para produzir plantas transgénicas com niveis de nicotina geneticamente alterados;
(k) planta transgénica da espécie Nicotiana tendo expressdo de QPRTase reduzida em relacéo
a uma planta controle ndo transformada; (I) células vegetais compreendendo um constructo de

DNA, que inclui um segmento de uma sequéncia de DNA que codifica um mRNA de QPRTase;
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(m) processo para a reducdo de expressdo de um gene de QPRTase em uma célula de planta,
por crescimento de uma célula de planta transformada para conter DNA ex6geno, em que uma
fita transcrita do DNA exo6geno é complementar ao mMRNA de QPRTase enddgeno a célula (a
transcricdo da fita complementar reduz a expressao do gene de QPRTase); (n) processo de
producdo de uma planta de tabaco com niveis de nicotina diminuidos nas folhas, por
crescimento de uma planta de tabaco com células, que compreende uma sequéncia de DNA
exogena, em que uma fita transcrita da sequéncia e DNA exdgeno € complementar ao RNA
mensageiro de QPRTase nas células; (0) processo de preparacdo de uma célula de planta
transgénica tendo expressdo de QPRTase aumentada, por transformacdo de uma célula de
planta conhecida como expressando QPRTase, com um constructo de DNA exdgeno, que
compreende uma sequéncia de DNA que codifica QPRTase; (p) planta de Nicotiana transgénica
tendo expressdo de QPRTase aumentada, em que as células da planta transgénica compreendem
uma sequéncia de DNA exdgena que codifica uma QPRTase de planta; (q) processo para a
expressdo crescente de um gene de QPRTase em uma célula de planta, por crescimento de uma
célula de planta transformada para conter DNA exdgeno que codifica QPRTase; (r) processo
de producdo de uma planta de tabaco com niveis aumentados de nicotina nas folhas, por
crescimento de uma planta de tabaco tendo células que contém uma sequéncia de DNA exdgena
que codifica a enzima QPRTase nas células.

Apesar de o relatorio descritivo apresentar todos os objetos requeridos desde o
primeiro quadro reivindicatério, contendo 44 reivindicacbes, apresentado em ambito
administrativo, o Laudo Pericial foi elaborado sobre o quadro reivindicatorio apresentado na
Inicial. Ao analisar ambos os quadros reivindicatorios, pode-se constatar que o quadro
reivindicatério contendo 22 reivindicacOes, apresentado na Inicial da Agdo restringiu a
invencdo em relacdo as 44 reivindicacGes conforme depositado inicialmente no INPI,
principalmente em relacdo as matérias que ndo sdo passiveis de protecdo no Brasil, segundo o
art. 18 da LPI (no caso da acdo, as reivindicacdes que pleiteiam protecdo para plantas e sementes
transgénicas). Essa restricdo pode ser vista na figura 32, referente as 44 reivindicacGes (16
independentes e 28 dependentes) do pedido P19810870-0.

Figura 34 - Esquema referente as 32 reivindicacdes do pedido de patente P19810870-0.
Fonte: Elaboracdo da autora ap6s visualizacao das reivindicacgdes.
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Segundo o parecer de indeferimento do INPI e o parecer de recurso ao indeferimento,
o pedido P19810870-0 se refere a enzima quinolato fosforibosil transferase de planta
(QPRTase), ao DNA que codifica essa enzima, e a métodos que empregam o DNA que codifica
a quinolato fosforibosil transferase para produzir plantas transgénicas tendo niveis de nicotina
alterados. No parecer do INPI, o pedido de patente foi indeferido com base nos arts. 25,8%e 13
da LPI por: a) ndo definir com preciséo os constructos de DNA,; e b) pleitear protecdo para um
método de diminuir ou controlar a biossintese de nicotina em plantas, a qual seria 6bvio perante
0 estado da técnica representado pelas referéncias: W0O9305646 (D1), Saunders & Bush (1979)
(D2), Cooke et al. (1996) (D3) e Conkling et al. (1990) (D4).

7.3.2 Proposta de inclusdo dos Mapas Mentais no caso da patente de biotecnologia vegetal

O problema técnico da invencao pleiteada no pedido P19810870-0 sdo os altos niveis
de nicotina em plantas de tabaco. A solucéo pleiteada inclui processos de producéo de plantas
e sementes de plantas transgénicas de tabaco com niveis reduzidos de nicotina através da
molécula de DNA de SEQ ID NO:1 e o constructo contendo a mesma e através da reducdo da
expressdo de uma das enzimas da via de biossintese da nicotina, no caso a quinolato fosforibosil

transferase (QPRTase). O esquema problema-solu¢do da invencgao esta ilustrado na figura 35.

Problema

Plantas de tabaco com
altos niveis de nicotina

Plantas e sementes de plantas transgénicas
de tabaco com niveis reduzidos de nicotina
através da reducgdo da expressdo da enzima
quinolato fosforibosil transferase (QPRTase)
utilizando a molécula de DNA de SEQ ID n° 1

Figura 35 - Esquema Problema-Solucéo do pedido de patente P19810870-0.
Fonte: Elaborag&o da autora.
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Os documentos D1 a D4 foram considerados como documentos do estado da técnica.
Os documentos fazem parte de um mesmo campo técnico, ainda que mais amplo, que é o campo
de manipulacéo genética de plantas.

D1 (W09305646) descreve métodos para producdo de plantas do género Nicotiana
com niveis de nicotina reduzidos utilizando técnicas de DNA recombinante. Os métodos
pleiteados incluem a introducédo de cassetes de expressdo compreendendo segmentos de acido
nucléico a partir de genes que codificam enzimas na via biossintética da nicotina ou que
degradam a nicotina, tais como nicotina sintase ou metil putrescina oxidase. A enzima
degradativa é exemplificada através da nicotina demetilase. Apesar de D1 citar um processo de
interrupcdo da biossintese de nicotina em plantas através de bloqueio enzimatico, D1 néo cita
aenzima QTPase, a enzima especifica utilizada no pedido de patente P19810870-0. As enzimas
citadas em D1 para reducdo de nicotina sao nicotina redutase, nicotina descarboxilase, ornitina
descarboxilase, putrescina metil transferase, metil putrescina oxidase e nicotina sintase, citadas
nas linhas 13 a 16 da fl. 4 do relatorio descritivo de D1. A partir dos ensinamentos de D1, um
técnico no assunto poderia ser motivado a testar enzimas para reduzir o teor de nicotina em
plantas. Entretanto, ndo seria motivado a utilizar a enzima QTPase, ndo citada no referido
documento, mas apenas as seis enzimas mencionadas em D1 (nicotina redutase, nicotina
descarboxilase, ornitina descarboxilase, putrescina metil transferase, metil putrescina oxidase e
nicotina sintase).

D2 (Saunders & Bush, 1979) revela o uso de trés enzimas, N-metilputrescina oxidase,
putrescina N-metiltransferase e acido quinolinico fosforibosiltransferase na biossintese do anel
pirrolidina da nicotina. Os autores citam que ha especulacbes sobre o papel da QTPase, mas
essas especulagdes estdo intrinsicamente ligadas a decapitacdo vegetal. D2 apresenta estudos
comparando os niveis de nicotina com as trés enzimas acima citadas (PMT, QPTase e PMO),
mas nao traz evidéncias demonstrando o uso da QTPase na alteracdo dos niveis de nicotina. O
artigo traz em seus ensinamentos o teste com essas trés enzimas atuando em plantas da espécie
Nicotiana tabacum, com foco nas diferencas encontradas em dois dos seus loci, cada locus
contendo dois alelos que controlam os niveis de nicotina na planta. Os autores mencionam que
os alelos recessivos de cada locus afetam os niveis das atividades das trés enzimas em raizes e
que cada locus parece estar envolvido na regulagdo do metabolismo da nicotina. Ressalta-se
aqui que o foco do artigo € na diferenciacgéo das atividades dos dois alelos presentes nos loci de
Nicotiana tabacum e néo nas trés enzimas utilizadas. Essa conclusdo fica ainda mais evidente

através da andlise conclusiva do resumo do artigo que diz que “as diferengas genéticas nos
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niveis de nicotina e nornicotina ndo foram devidas a oxidacdo enzimatica destes dois
precursores durante a biossintese de alcaloides”.

O documento D3 (Cooke et al., 1996) revela parte de uma sequéncia de cDNA do
genoma da espécie Arabidopsis thaliana, clone TAP0198, similar ao nucleotideo nicotinato
fosforilase de Bacillus subtilis. Ndo ha mencédo ao papel da enzima QTPase na regulacdo de
teores de nicotina em plantas. O documento D3 evidencia o depdsito da sequéncia por Cooke e
colaboradores no GenBank, mas ndo mencionam que o NADC homdlogo poderia estar
envolvido na biossintese de nicotina, nem faz qualquer mencéo a alteracao de niveis de nicotina
utilizando a sequéncia descrita.

O documento D4 (Conkling et al., 1990) revela um processo de hibridizagdo para
isolar quatro clones de cDNA. Quatro clones de cDNA especificos de raiz e seus clones
gendmicos correspondentes foram isolados do tabaco por um novo procedimento de
hibridizacdo diferencial. O artigo mostra que 0s genes sdo expressos em altos niveis nas raizes,
mas ndo sdo detectaveis nas folhas. Os cDNAs sdo codificados por pequenas familias génicas
de dois a quatro membros. O documento D4 traz, ainda, experimentos de transcricdo com
nucleos isolados que demonstram que 0s genes sdo, pelo menos em parte, regulados
transcricionalmente. Os autores mostram que a atividade da beta-glucuronidase em plantas
transgénicos foi localizada nas raizes, demonstrando que as sequéncias de agao cis que regulam
a expressao especifica das raizes estdo presentes na regido flanqueadora 5'. Como pode ser
observado, o documento D4 ndo traz referéncias sobre a enzima QTPase ou da codificacdo
desta enzima.

O Mapa Mental da invencdo, contendo as caracteristicas principais e as anterioridades

pode ser visualizado na figura 34, com os detalhes nas figuras 36 a 40.
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Figura 36 - Mapa Mental do pedido de patente P19810870-
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Producéo reduzida de quinolato
fosforibosil transferase (QPRTase)
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retirar ou reduzir a nicotina, os processos
removiam outros componentes afetando o
tabaco adversamente

Dois loci reguladores, Nic1 e Nic2, atuavam como reguladores
codominantes de produgéo de nicotina. Ao analisar enzimas de
raizes de mutantes Nic simples e duplos, os inventores
constataram que as atividades das enzimas QPRTase e PMTase
eram diretamente proporcionais aos niveis de biossintese de
nicotina.

Processo de producgao de

Coleta de sementes a partir de uma s
sementes de tabaco transgénicas

planta de tabaco transgénica

Figura 37 - Topicos principais e Subtopicos do Mapa Mental do pedido de patente P19810870-0 (detalhes a esquerda do Mapa Mental).
Fonte: Elaboracéo da autora.
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Molécula de DNA SEQID n° 1
S'a 3' com promotor operavel em Promotor seletivo em células de
uma célula de planta cortex de raizes de plantas
Constructo de DNA Moléctla de DNA
Plasmideo

Realizado por vetor de Agrobacterium tumefaciens

Cultivo de uma célula de planta

Processo para redugao de expressao transformada para conter DNA exdgeno

de um gene de quinolato fosforibosil
transferase (QPRT) em uma célula de
planta

Fita transcrita do dito DNA exégeno é complementar ao
RNA mensageiro de quinolato fosforibosil transferase

O estado da arte mencionava que a modificacio dos niveis
de nicotina em plantas de tabaco poderia ser feita por
regulacio anti-senso da expressédo da enzima metil
transferase de putrescéncia (PMTase)

Significativa redugao de nicotina

Vector 21-41 ﬂ Cigarros Quest

Nao impactam nas demais caracteristicas
de interesse agrondmico da planta

Figura 38 - Tdpicos principais e Subtépicos do Mapa Mental do pedido de patente P19810870-0 (detalhes a direita do Mapa Mental).
Fonte: Elaboragéo da autora.
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D2 - Uso de trés enzimas, N-
metilputrescina oxidase, putrescina N-
metiltransferase e acido quinolinico
fosforibosiltransferase na biossintese do
anel pirrolidina da nicotina.

Figura 39 - Descricdo das anterioridades D1 a D4 do Mapa Mental do pedido de patente P19810870-0 (detalhes abaixo do Mapa Mental).
Legenda: * Observacéo da perita. Fonte: Elaboracéo da autora.
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1. Solugado de um problema técnico ha
Mmuito conhecido e nao solucionado -
Processos removiam outros componentes e
afetavam o tabaco

2. Superacao de um preconceito ou barreira
técnica - Barreira técnica de promover efeitos
adversos agrondmicos na planta de tabaco

3. Obtencao de sucesso comercial, se vinculado
ao carater técnico da invengéo, e ndo a
publicidade - Cultivar Vector 21-41; variedade

_ Burley 21 LA sofreu transformacéo e manteve as
\_ condicdes de DHE

4. Solugao técnica apresentada pela invengao ser
contraria aos ensinamentos do estado da técnica,
obtendo efeito técnico inesperado - O estado da
técnica dizia que o processo com enzimas
removetria componentes importantes do tabaco,
afetando a producgao e a qualidade

Figura 40 - Identificacao e indicacdo de presenca dos indicios de atividade inventiva do TMC para o pedido de patente P19810870-0.
Fonte: Elaboragdo da autora.
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Considerando a solucdo técnica reivindicada no quadro de 22 reivindicacGes
apresentado no recurso administrativo do INPI e na Inicial da acgéo judicial, verifica-se que
semelhancas entre a solugéo técnica reivindicada no pedido P19810870-0 e D1 a D4 consistem
no fato de estudar plantas de tabaco para, direta ou indiretamente, analisar os niveis de nicotina.
No caso das divergéncias, essas encontram-se no fato de que, quando os loci foram estudados
anteriormente pelos demais autores dos documentos D1 a D4, anterior a época de depdsito do
pedido, ndo houve correlagdes nem evidéncias do uso da enzima QPTase para alterar os niveis
de nicotina em plantas de tabaco. Entretanto, os documentos D1 a D4 sdo anterioridades
relevantes apontadas pelo INPI e foram levadas em consideragdo para a analise pericial.

Na analise dos requisitos e condi¢des de patenteabilidade, foi possivel verificar que a
matéria pleiteada nas reivindicagdes 1-22 do pedido de patente PI9810870-0 é nova frente ao
estado da técnica disponivel a época da prioridade reivindicada (D1 a D4) e apresenta atividade
inventiva frente ao estado da técnica disponivel a época da prioridade reivindicada (D1 a D4).
Apos analise do processo administrativo e dos documentos apresentados em fase judicial, ndo
ha como dizer que a obtencdo de moléculas de DNA modificadas, plantas e sementes
transgénicas da invencdo foram escolhas e resultados 6bvios para um técnico no assunto. O
caminho percorrido para chegar ao produto e ao processo da invencéo foi cercado de diversos
conhecimentos alcangados por experimentacdo. A partir dos métodos utilizados (Teste
Problema-Solucdo e TMC) concluiu-se que o pedido P19810870-0 ndo é Obvio, estando
presente o requisito de atividade inventiva. Um técnico no assunto, diante de um problema
técnico a época da prioridade reivindicada (12.06.1997) néo seria motivado a chegar a invencao
levando em consideracdo os ensinamentos disponiveis no estado da técnica (D1 a D4).

O pedido PI19810870-0 apresenta o requisito de aplicacdo industrial, assim como as
condigdes de patenteabilidade. O relatdrio descritivo trouxe todas as informag6es necessarias
para que um técnico no assunto pudesse reproduzir o objeto da invencdo, demonstrando a
suficiéncia descritiva. Da mesma forma, as 22 reivindicac@es do pedido P19810870-0 estdo em
conformidade com o disposto no artigo 25 da LPI, estando fundamentadas no relatorio
descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a
matéria objeto da protecdo. Assim, apds andlise pericial dos processos administrativo e judicial
do pedido P19810870-0, o parecer concluiu que 0 mesmo apresentava todos o0s requisitos e
condicg0es de patenteabilidade, estando de acordo com os artigos 8°, 11, 13, 15, 24 e 25 da LPI
e, portanto, sugerindo seu deferimento e concesséo pelo INPI.

Os Mapas Mentais deste terceiro caso foram importantes para compreensao da invencéo e

das caracteristicas qualitativas e quantitativas do processo de producédo de células, plantas transgénicas
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e sementes de plantas transgénicas, bem como das caracteristicas técnicas que culminaram na concessao
da variedade agronémica Vector 21-41. Além disso, 0 Mapa Mental final permitiu a visualiza¢do da
invencdo de forma detalhada, das semelhancas e diferengas encontradas nas anterioridades listadas e,
ainda, dos indicios da presenca de atividade inventiva com as respectivas justificativas observadas pela
perita. A partir da ilustracdo do Mapa Mental completo, foi possivel ilustrar e comparar a inven¢do com
as anterioridades, analisando o cenario de forma integral, o que facilitou a analise pericial e a posterior

decisdo pelo magistrado.
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CONCLUSAO

A pericia judicial de patentes envolve analises e discussdes que requerem
conhecimentos cientificos dos respectivos setores tecnolégicos das invencdes, além de
conhecimentos de propriedade intelectual e inovacao. O laudo pericial é elaborado para auxiliar
0 magistrado em sua decisdo final e deve trazer isencdo e seguranca através da visualizacdo do
acompanhamento do racional utilizado durante a anélise do processo pelo perito.

Ao estudar os métodos de analise periciais existentes, buscando os pontos onde se
encontravam margens de subjetividade que pudessem prejudicar a analise pelo perito, ficou
evidente a importancia da delimitagdo do conhecimento do técnico no assunto envolvido na
invencdo, mas ficou também evidente a necessidade de entendimento da matéria cientifica pelo
magistrado, para que ele possa decidir a partir de uma compreensdo clara sobre as questdes
controversas delimitadas para pericia judicial.

Fazendo uma analogia com o artigo de Dworkin (2010), em que o autor compara a
situacdo de uma anélise complexa com um romance escrito em cadeia por varios romancistas,
cada parte envolvida no processo de uma acéo judicial envolvendo patentes traz os fatos e as
respectivas interpretacbes. Assim como ocorre no exemplo do romance, o foco da pericia
judicial de patentes devera ser encontrar a resposta mais correta possivel e baseada em fatos,
principalmente quando ndo existir uma resposta clara para a questdo, ndo for possivel
reconhecer as intengfes de cada parte (ou separar as intencdes e emocdes dos fatos) e houver
precedentes judiciais em diferentes diregdes.

Através da experiéncia em analises e pericias judiciais de patentes e dos estudos de
casos elaborados a partir das pericias feitas na area de Biotecnologia, ficou evidente ainda que
as acOes de cada ator influenciam na resposta dos demais atores envolvidos na acéo judicial. A
premissa da Teoria dos Jogos, de que toda a analise ira supor que todos os individuos conhegam
as regras do jogo com o mesmo nivel de informacdo (Equilibrio de Nash), parece ndo ocorrer
na pericia judicial devido a assimetria de informacdo ja demonstrada logo no inicio da agéo
judicial, em que o titular (ou requerente) da patente (ou do pedido de patente) detém a maior
parcela de informacéo, incluindo aquelas sigilosas.

Com o resultado do estudo comparativo dos métodos de analise pericial utilizados e
com a analise dos estudos de casos, ficou demonstrado que a lacuna de subjetividade existente
na andlise pericial pode ser reduzida com a apresentacdo detalhada de todas as informagdes da
invencao, das anterioridades identificadas e das alegacdes apresentadas pelas partes durante a

acdo judicial.
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Nos casos concretos apresentados, ficou evidente que o Mapa Mental permitiu a
visualizacdo das mudancas de escopo do quadro reivindicatério, dos diferentes desenhos de
problema-solucdo das invencdes, das diferentes interpretacdes trazidas pelas alegagdes das
partes e, ainda, da visualizacdo e transparéncia das informagdes de cada anterioridade
levantada, evidenciando as semelhancas e diferencas encontradas, o que permitiu mais
seguranca na analise e conclusdo das pericias. Os Mapas Mentais finais propostos permitiram
reduzir a assimetria de informac6es trazidas pelas partes permitindo uma melhor compreenséo
pelo magistrado para decidir aspectos técnicos e complexos.

A utilizacdo do Mapa Mental como uma etapa inicial nos métodos de exame pericial
de patentes pode trazer para 0 magistrado um panorama mais préximo ao que existiria dentro
do Equilibrio de Nash.

Foram analisados os métodos de exame pericial existentes e identificadas as margens
de subjetividade, presentes principalmente durante a anélise do requisito de atividade inventiva,
quando o perito nomeado deveria analisar e concluir pela existéncia ou ndo de inventividade na
patente de interesse.

Foi verificado que a fragilidade na analise da patente estava na forma de apresentacéo
das informacdes cientificas da invencdo e dos contrapontos trazidos nas manifestacdes das
partes envolvidas no processo judicial para o magistrado. Para compreender ou reduzir essa
margem de subjetividade e dar mais seguranca ao perito na sua analise e conclusdo, foram
estudadas ferramentas de apresentacdo e compreensdo de dados, e apresentado um conjunto de
fundamentos da Teoria Gestalt, Fenomenologia da Percepc¢do e Neurociéncia para embasar a
proposta elaborada.

Os fundamentos da Teoria Gestalt e da Fenomenologia da Percepc¢éo, concretizados
através da ilustracdo de Mapas Mentais, trouxeram uma visualizagdo mais ampla das
caracteristicas qualitativas e quantitativas da invencdo, que permitiu compreender e, dessa
forma, reduzir a subjetividade no exame dos requisitos e condi¢des de patenteabilidade. O
entendimento da Neurociéncia sobre compreensdo e interpretacdo de informacgdes pelo ser
humano trouxe um reforco aos fundamentos da Teoria Gestalt e da redugdo fenomenoldgica
proposta por Merleau-Ponty. A correlacdo entre Neurociéncia, Teoria Gestalt e Fenomenologia
da Percepcdo traz a nocao de que é possivel extrair a informacdo e organiza-la, para evidenciar
as possibilidades encontradas de interpretacdo, auxiliando na compreensdo do objeto pleiteado
na patente de interesse. A partir da compreenséo das diversas faces apresentadas do objeto
reivindicado, o perito pode dar seguimento na analise dos requisitos e condicdes de

patenteabilidade com mais clareza, fluidez e seguranca.
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A inclusdo do Mapa Mental nos métodos de exame pericial de patentes mostrou que
esta ferramenta complementar pode auxiliar na desmistificacdo da informacéo técnica para o
entendimento e decisdo do magistrado e reduzir a subjetividade, auxiliando na compreenséo e
na andlise dos requisitos e condigdes de patenteabilidade, trazendo mais isencdo e seguranga ao

perito nomeado.
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