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Doutrina

Gustavo José Ferreira Barbosa

1. Introdução

1.1 Importância da propriedade 
industrial

A propriedade industrial tem papel cor­
riqueiro na vida de todos nós. Marcas e 
patentes, os principais bens protegidos

* Monografia apresentada ao Departamen­
to de Direito da Pontifícia Universidade Católica

A INTRODUÇÃO NO NOSSO ORDENAMENTO 
JURÍDICO DO REQUISITO 
DA ATIVIDADE INVENTIVA

COMO CONDIÇÃO LEGAL PARA A CONCESSÃO 
DE UMA PATENTE DE INVENÇÃO'

do Rio de Janeiro como condição para colar grau 
no Curso de Bacharelado em Direito.

1. A Introdução: 1.1 Importância da propriedade industrial — 1.2 
Nova lei: interesses envolvidos — 1.3 Direito transnacional — 1.4 O 
peso da reciprocidade — 1.5 Nova lei: efeitos de ordem prática. 2. A 
patente de invenção: 2.1 As primeiras patentes — 2.2 Os primeiros 
dispositivos legais — 2.3 O direito do inventor: 2.3.1 O fundamento do 
direito — 2.3.2 Teorias sobre a natureza do direito — 2.3.3 Direito de 
propriedade resolúvel. 3. A atuação do Estado na propriedade indus­
trial: 3.1 Reconhecimento pelo Estado do direito do inventor — 3.2 O 
INPI — 3.3 O aio administrativo: 3.3.1 Atributos do ato administrativo: 
a) Presunção de legitimidade —b) Imperatividade — c) Auto- 
executoriedade — d) Tipicidade — 3.3.2 Requisitos do ato administra­
tivo: a) Sujeito — b) Objeto — c) Finalidade — d) Motivo — e) Forma 
— 3.3.3 A vinculação e a discricionariedade no ato administrativo — 
3.3.4 A concessão da carta-patente. 4. Os critérios para a concessão de 
uma patente: 4.1 A suscetibilidade de aplicação industrial — 4.2 A 
novidade — 4.3 A atividade inventiva: 4.3.1 Definição de atividade 
inventiva — 4.3.2 Identificação da atividade inventiva: a) A obviedade 
ou evidência — b) Estado da técnica — c) O técnico no assunto — d) 
Critérios adicionais — e) A teoria da equivalência. 5. Conclusão. 6. 
Bibliografia.

pela propriedade industrial, permeiam a vida 
do homem contemporâneo de forma avas­
saladora. Mesmo sem nos darmos conta 
disso, vivemos imersos em marcas e paten­
tes.

Vivemos em uma economia de merca­
do e, de fato, a maioria esmagadora dos 
objetos que nos cercam traz em si estampa-
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1.2 Nova lei: interesses envolvidos

1.4 O peso da reciprocidade

1.3 Direito transnacional

da uma marca. De igual modo, grande parte 
dos objetos que nos acompanham em nos­
sa vida diária foram patenteados.

Por isso mesmo, ou seja, pela impor­
tância da matéria, foi que a recente edição 
da nova Lei da Propriedade Industrial (Lei 
9.279, de 14.11.96), encerrou um processo 
que se desenrolou por vários anos e no qual 
operaram poderosos interesses nacionais 
e estrangeiros.

As maiores novidades trazidas pela 
nova legislação estão certamente na área 
de patentes, mormente pela inclusão na 
esfera de proteção do sistema patentário 
nacional de campos do conhecimento hu­
mano que, apesar de serem de estratégica 
importância económica c social, não esta­
vam abrigados da pirataria intelectual em 
nosso país. Em verdade, o antigo Código 
(Lei 5.772, de 21.12.71), ainda em vigor em 
sua quase-tolalidade até 14.5.97, permitia a 
cópia de invenções na área química, nota- 
damente nas suas especializações farma­
cêutica e alimentícia.

Mas, se os fatos acima tiveram um 
peso político muito grande na execução 
do projeto da nova lei, o ponto central em 
torno do qual girou a reforma foi a atuali­
zação de nosso direito positivo, de forma 
a compatibilizá-lo com o existente nos ter­
ritórios de nossos principais parceiros 
comerciais.

E notória a existência de um movimen­
to de internacionalização do direito, que de­
corre do processo inexorável de internacio­
nalização das economias. Um exemplo cla­
ro deste processo está na formação dos mer­
cados regionais, notadamente a Comunida­
de Económica Européia, onde os direitos 
dos países componentes estão sofrendo in-

O Brasil, no que concerne à pesquisa, 
encontra-se ainda em posição desfavorá­
vel em relação aos países ditos desenvol­
vidos, já que, ainda hoje, os investimentos 
nacionais nessa área não chegam a igualar, 
em termos anuais, os feitos por algumas em­
presas estrangeiras individualmente.

Assim sendo, a reciprocidade na área 
patentária, no que nos diz respeito, é de 
pouca relevância, pois, apesar de inventos 
realizados por inventores nacionais já de 
há muito tempo serem merecedores de 
proteção nos territórios de nossos parcei­
ros comerciais, o fato é que o inventor na­
cional é figura rara, e, se poucas são as in­
venções que ele patenteia, menos ainda 
chegam a cruzar nossas fronteiras.

Destarte, as pressões para a atualiza­
ção de nosso sistema patentário deram-se 
muito mais por vias paralelas, com um peso 
muito grande sobre as relações comerciais, 
do que pela força da reciprocidade, que

1. O GATT — General Agreement on Trade 
and Tariffs é um tratado geral de comércio que 
traz em seu bojo diversos acordos tratando de 
diferentes aspectos do comércio, dentre os quais 
os TR1PS, que é o Agreement on Trade Related 
Aspects of Intellectual Property Rights. O Decre­
to n. 1.355, de 20.12.94, promulgou a ata final da 
Rodada Uruguai do GATT, que trata especifica- 
mente do TRIPS. O Decreto Legislativo que pre- 
viamente ratificou esta ata foi o de n. 30, de 
15.12.94.

tensas transformações em função dessa 
União.

Não se tenha dúvida de que o sistema 
patentário internacional traz em seu bojo 
instrumentos jurídicos muito valiosos na 
proteção dos pesados investimentos feitos 
em pesquisa c desenvolvimento pelos paí­
ses desenvolvidos. E não é sem motivos o 
recente e intenso movimento de padroniza- 

• ção legislativa gerado pelo tratado GATT- 
TRIPS,1 do qual falar-se-á mais detalhada- 
mente adiante.
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7.5 Nova lei: efeitos de ordem prática

normalmente teria um peso maior se esti­
véssemos em condições de exportar tecno­
logia. Sublinhe-se que o TRIPS é um trata­
do versando sobre propriedade industrial 
que vem no bojo de um tratado geral de 
comércio — o GATT.

Esse é o pano de fundo sobre o qual 
este trabalho será desenvolvido, pois o fato 
é que a reforma veio, e interessa saber de 
sua eficácia.

Pondo de lado o sensacionalismo cau­
sado pelas proibições quanto à patentea- 
bilidade, as quais foram bastante diminuí­
das com a exclusão do rol de vedações das 
invenções na área química, este trabalho 
se voltará para o procedimento de conces­
são de um privilégio de invenção.

A concessão baseia-se em um exame 
técnico em que são verificados o mérito da 
invenção e suas reais condições de paten- 
leabilidade. Veremos que tal exame técnico 
tem o condão de declarar se uma determi­
nada invenção atende ou não aos requisi­
tos legais necessários à obtenção da pro­
teção legal.

O antigo Código, de 1971, determina­
va, como requisitos básicos à patenteabili- 
dade de uma invenção, dois critérios: a no­
vidade e a aplicação industrial. Ambos os 
critérios são extremamente objetivos, e a 
própria lei assim os conceituou:

“Art. 62. São privilegiáveis a invenção, 
o modelo de utilidade, o modelo e o dese­
nho industrial considerados novos e sus­
cetíveis de utilização industrial.

“§ l2. Uma invenção é considerada 
nova quando não compreendida pelo esta­
do da técnica.

“§ 22. O estado da técnica é constituí­
do por tudo que foi tornado acessível ao 
público, seja por uma descrição escrita ou 
oral, seja por uso ou qualquer outro meio, 
inclusive conteúdo de patentes no Brasil e 
no estrangeiro, antes do depósito do pedi­

do de patente, ressalvado o disposto nos 
arts. 72e 17.

“§ 32. Uma invenção é considerada 
suscetível de aplicação industrial quando 
possa ser fabricada ou utilizada industrial­
mente.”

Como acima definidos, os critérios da 
novidade e da aplicação industrial, pela sua 
objetividade, se ajustam perfeitamente à 
utilização no exame de uma patente.

Ver-se-á que a análise da concessão 
feita ao longo do presente trabalho eviden­
cia ser esta um ato administrativo vincula­
do. Sob este enfoque, uma vez atendidos os 
requisitos legais, não resta ao examinador 
outra opção senão a de declarar que a in­
venção em exame fazjus à proteção reivindi­
cada e, ato contínuo, dar parecer favorável à 
emissão da respectiva carta-patente.

Mas, com a entrada em vigor da nova 
lei, de 1996, um outro requisito, o da ativi­
dade inventiva, é adicionado aos dois 
preexistentes. E o seguinte o teor do dispo­
sitivo (grifei):

“Art. 82. E patcnteável a invenção que 
atenda aos requisitos de novidade, ativi­
dade inventiva e aplicação industriar.

“Art. 13. A invenção é dotada de ati­
vidade inventiva quando, para um técnico 
no assunto, não decorra de maneira eviden­
te ou óbvia do estado da técnica”.

Há quem afirme que este novo requisi­
to já estaria previsto de forma negativa pela 
norma anterior, ou seja, no rol das proibi­
ções: “Art. 92. Não são privilegiáveis: (...) 
e) as justaposições de processo, meios ou 
órgãos conhecidos, a simples mudança de 
forma, proporções, dimensões ou de mate­
riais, salvo se daí resultar, no conjunto, um 
efeito técnico novo ou diferente, não com­
preendido nas proibições deste artigo”.

Mas, de fato, a vedação acima trata 
apenas de uma das facetas do problema da 
atividade inventiva, que tem um alcance 
maior do que ali previsto. Mais importante 
é que muitos afirmam que este novo crité­
rio tem um caráter acentuadamente subjeti­
vo, que dificulta a sua determinação.
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2.2 Os primeiros dispositivos legais

2, A patente de invenção

2.1 As primeiras patentes

À luz destas circunstâncias, esta 
monografia tem por objetivo analisar alguns 
aspectos do novo requisito da atividade in­
ventiva, ora positivado pela nova lei.

Preliminarmente, o trabalho aborda, 
muito sucintamente, a história do direito 
do inventor e os conceitos básicos a ele 
associados, de modo a expor os interesses 
envolvidos na concessão de uma patente 
de invenção e a forma encontrada pela so­
ciedade para protegê-los.

Em seguida, a própria concessão é exa­
minada sob o prisma do Direito Adminis­
trativo. Esta ótica permite avaliar os possí­
veis impactos da introdução da nova con­
dição de privilegiabilidade sobre esse ato 
administrativo.

A parle final enfoca as três condições 
legais de patenteabilídade, dando especial 
atenção à atividade inventiva, sua impor­
tância, sua definição e a forma como pode 
ser identificada.

Propomo-nos agora a uma breve des­
crição do sistema patentário, de forma a 
recordar, muito sinteticamente, o que seja 
uma patente de invenção, e quais os obje­
tivos de qualquer Governo ao conceder um 
tal privilégio. Também imprescindível é a 
caracterização do direito subjetivo que é 
declarado com a concessão.

Portanto, aqui serão apresentadas 
idéias introdutórias, já copiosamente abor­
dadas pela doutrina — e, de certa forma, 
consolidadas —, que servirão de premissa 
ao desenvolvimento deste trabalho.

2. Remo Franccschelli. in Tratatto di Diritto 
Industriale, Dott. A. Giuffrè Editore, 1973, p.

Franceschelli2 situa a primeira patente 
na cidade de Bordeaux no ano de 1236. O

favorecido seria um certo Bonafusus de 
Sancta Columbia, o qual, com outros as­
sociados, obteve o monopólio, concedido 
por 15 anos pela municipalidade, sobre a 
tecelagem, o apisoamento3 e a tintura de lã 
nos estilos flamengo, francês ou inglês.

A segunda patente mais antiga de co­
nhecimento desse autor teria sido concedi­
da por Eduardo III da Inglaterra, em 1331, a 
John Kempc, também tecelão, pela introdu­
ção daquela manufatura no país.

Pouillet4 nos faz ver que, antes do seu 
reconhecimento legal, as patentes já eram 
concedidas por governantes a alguns par­
ticulares que, ao feitio das corporações de 
ofício, adquiriam o direito privativo de fa­
bricar determinado bem. O mestre francês 
diz, mesmo, que tais privilégios não eram 
raros.

285. V. também Lucas Rocha Furtado, Sistema de 
Propriedade Industrial no Direito Brasileiro — 
Comentários à Nova Legislação sobre Marcas e 
Patentes, 1° ed., Editora Brasília Jurídica, 1996, 
p. 16.

3. Apisoar, aqui, significa apertar, lustrar ou 
bater (o pano) com o pisão, uma máquina para 
tratar o tecido (Novo Dicionário Aurélio da Lín­
gua Portuguesa, 2a ed., Ed. Nova Fronteira)

4. Eugène Pouillet, Traité Théorique et Pra­
tique des Brevets d'lnvention et de la Contrefaçon 
2a ed.. Paris. Imprimcrie et Librairie Générale de 
Jurisprudence, 1879, p. 2.

5. Paul Mathély, “Le droit français des bre­
vets d’invention”, Journal des Notaires et des Avo- 
cais, 1974, p. 6

6. João da Gama Cerqueira, Tratado da Pro­
priedade Industrial, 2- ed., Ed. RT, 1982, p. 6, 
rodapé. Também a respeito do Estatuto dos Mo­
nopólios v., com mais detalhe: John Bochnovic, 
The Inventive Step, IIC Studies — Studies in In­
dustrial Property and Copyright Law, v. 5, Max

Como ensina Mathély,5 o direito paten­
tário é um direito moderno. Nasceu junto 
com a Revolução Industrial.

Gama Cerqueira,6 por sua vez, nos faz 
saber que a primeira lei de que se tem notí-
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2.3 O direito do inventor

2.3.1 O fundamento do direito

Indubitavelmente, aquele que, pelo seu 
esforço e sua genialidade, concebe uma coi­
sa nova que, pela sua utilidade, vá trazer 
benefício à coletividade deve poder fruir

cia tratando de patentes de invenção é o 
Estatuto dos Monopólios, editado na In­
glaterra em 1623. Foi por ele que todos os 
tipos de monopólio foram eliminados pelos 
ingleses; todos, à exceção de um: o dos in­
ventores. Após a Inglaterra, a Assembleia 
Constituinte americana, de 1787, a Assem­
bleia Nacional francesa, de 1790, e, em quar­
to lugar, o Brasil, por Alvará do Príncipe Re­
gente, de 28 de janeiro de 1809, reconhece­
ram as patentes de invenção.

M. Malapert,7 a respeito de um édito 
de 1762, nos faz ver a real intenção dos le­
gisladores de França ao prever as patentes 
de invenção: “Son but (...) n’était pas 
seulement d’être favorable aux inventions. 
II est constaté par le préambule que 1c 
législateur a voulu récompenser 1’industrie 
des inventeurs ou exciter celle qui languis- 
sait (...)”.

Em verdade, esses países, e os que os 
seguiram durante a Revolução Industrial, 
moveram-se por um desejo de estimular a 
indústria e, por reflexo, a própria economia, 
visando principalmente a uma melhora do 
padrão de vida geral. Hoje, a aceitação mun­
dial das patentes não faz mais do que com­
provar aquilo que D. Pedro, ao ocupai' a 
Regência, já declarava, quanto à utilidade 
das patentes, no Alvará que expediu em 
1809: “Que sendo o primeiro e principal 
objetivo de Meus Paternais cuidados o pro­
mover a felicidade pública, (...) fomentar a 
agricultura, animar o Comércio, adiantar a 
Navegação e aumentar a Povoação, (...) 
Sendo muito conveniente, que os Invento­
res, e Introdutores, de alguma nova Má­
quina, e Invenção nas artes gozem do pri­
vilégio exclusivo além do direito que pos­
sam ter ao favor pecuniário, (...) Ordeno que 
todas as pessoas que estiverem neste caso, 
apresentem o Plano de seu novo Invento à

Planck Institute for Foreign and International 
Patent, Copyright and Compctition Law, Vcrlag 
Chemie Munique, 1992, p. 4. Já, Mathély, ob. 
cit., p. 7, atribui a originalidade na matéria a uma 
lei veneziana de 1474.

7. Cf. Pouillet, ob. cit., p. 2.

Real Junta do Comércio; e que esta, reco­
nhecendo a verdade e o fundamento dele, 
lhes conceda o privilégio exclusivo por 14 
anos, ficando obrigadas a publicá-lo depois 
para que no fim desse prazo toda a Nação 
goze do fruto dessa Invenção (...)”?

A reprodução deste trecho do Alvará 
ganha especial interesse por encontrarmos 
nele não só a justificação originária do ins­
tituto das patentes de invenção como, tam­
bém, as principais caractcrísticas que ain­
da hoje o qualificam.

Pelo Alvará, as invenções favorecem 
o bem comum, principalmente porque ao fim 
de um determinado prazo ingressam no do­
mínio público. A forma do privilégio tam­
bém não mudou, nem o modo de sua con­
cessão. O privilégio era o da exclusividade 
sobre o invento dentro de um determinado 
prazo9 e a concessão era condicionada a 
um exame que averiguava a legitimidade do 
pedido.

Sumarizando, os primeiros legislado­
res já viam a patente de invenção como um 
instrumento útil no fomento da ciência, com 
benéficas consequências para a economia, 
numa prematura demonstração do interven­
cionismo de Estado.

8. V. Gama Cerqueira, ob. cit., p. 6.
9. É curioso notar que a extensão do prazo 

do privilégio pouco mudou ao longo dos tempos. 
O Estatuto dos Monopólios também concedia 14 
anos. Hoje, o TRIPS lança um novo piso para este 
prazo: 20 anos. Entretanto, começam a surgir 
produtos cujo ciclo de vida é muito pequeno. Na 
indústria da informática, por exemplo, o nível de 
obsolescência é muito alto; há produtos com ci­
clo de vida inferior a 1 ano. No Brasil o processo 
de concessão de uma patente dura cm média de 6 
a 7 anos.
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2.3.2 Teorias sobre a natureza do direito

15. Ob. cit., pp. 70 e ss.
16. Ob. cit., p. 9.

E, por fim, as patentes, pela proteção 
que oferecem, são efetivamente um impor­
tante estímulo aos investimentos em pes­
quisa e desenvolvimento e ao progresso 
tecnológico.

10. V. Gama Cerqueira, ob. cit., pp. 70 e ss. 
Na análise que faz das diversas teorias sobre o 
direito do inventor o autor nos mostra que todas 
as correntes reconhecem ser a invenção decor­
rente do trabalho de seu criador.

11. Ob. cit., p. 194.
12. V. Pontes de Miranda, Tratado de Direi­

to Privado — Parte Especial, 4* ed., t. 16, Ed. 
RT, 1983, p. 270.

13. Ob. cit., p. 270.
14. V. principalmente a Convenção de Pa­

ris (Decreto 75.572, de 8.4.95). art. 2S. e o TR1PS 
(Decreto 1.355, de 30.12.94). art. 32.

Gama Cerqueira15 discorre longamente 
sobre as teorias que tratam da natureza do 
direito do inventor e mostra que a doutrina, 
tentando caraclerizá-lo, percorreu toda a 
clássica divisão romana dos direitos — 
obrigacionais, pessoais e patrimoniais — e 
até mesmo tentou colocá-lo numa classe à 
parte, abrangendo os direitos imateriais.

Segundo o autor, pela teoria mais anti­
ga, a do privilegio (Philipon), não haveria 
direito próprio; o privilegio seria mera re­
compensa da sociedade ao inventor. Esta 
idéia é, modemamente, afastada, já que pro­
move a forma primitiva do instituto sem re­
fletir sobre a sua evolução.

Já, pela teoria do contrato (Marion, 
Walker, Pouillet), o direito do inventor se 
resumiria a uma compensação de benefícios 
entre o inventor e a sociedade. Esta teoria 
não difere, na essência, da teoria do privilé­
gio. A introdução da figura do contrato vi­
saria somente a tornar o direito obrigacio- 
nal, de forma a facilitar sua discussão em 
casos concretos. Mas, como será demons­
trado, o direito do inventor preexiste à pro­
teção, não deriva de contrato, é um direito 
natural do autor sobre sua criação.

Pouillet16 defende a teoria contratua- 
lista, mas de forma mitigada, porque re­
conhece a existência prévia do direito do 
inventor: “Le brevet d’invention, en effet, 
n’est autre chose qu’un contrat passé en­
tre la société et Pinventeur: ce n’est pas 
que le droit d’invention nc soit antérieur à 
ce contrat; mais comme le disait si bien 
1’exposé des motifs de la loi de 1791,

de alguma forma de sua criação. Esta é uma 
questão moral, de direito natural.

Talvez por esse motivo, com a Revolu­
ção Industrial, as patentes de invenção se­
jam um dos poucos monopólios industriais 
ainda aceitos no mundo contemporâneo. 
Esta situação atípica tem a sua razão de ser.

Em primeiro lugar, já está pacificado na 
doutrina10 que as patentes são o resultado 
dc um esforço de trabalho criativo, e portan­
to, um direito natural. Gama Cerqueira11 con­
clui que o privilégio é, assim, “no consenso 
geral, a forma ou o meio mais adequado e 
mais equitativo dc assegurar-lhe (ao inven­
tor) a propriedade do invento”.

Em segundo lugar, ao longo do tempo, 
a patente perdeu o caráter de privilégio, fa­
vor governamental, e passou a ser um di­
reito previsto em lei, ao alcance de lodos. 
Hoje, não é mais o governante quem expe­
de as patentes. No Brasil esta é a função do 
diretor de uma autarquia, um funcionário 
público que age dc forma vinculada. “O rei 
concedia; a repartição defere.”12

Em terceiro lugar, trata-se de um mo­
nopólio “democrático”. A possibilidade de 
obter uma patente de invenção está aberta 
a lodos, bastando para tanto criar algo que 
atenda aos requisitos legais. Pontes dc 
Miranda13 já afirmava que qualquer um 
pode obter proteção para uma invenção 
sua, até mesmo os absolulamcnle incapa­
zes. Os tratados hoje em vigor garantem 
os mesmos direitos aos nacionais e aos es­
trangeiros;14 a nossa nova lei, cm seu art. 
3° faz o mesmo.
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2.3.3 Direito de propriedade resolúvel

18. Ob. cit., p. 102.
19. Cf. Gama Ccrqueira, ob. cit., p. 111.
20. Ob. cit., p. 198.

17. Léon Duguit (cf. Gama Ccrqueira, ob. 
cit., p. 85) introduz a teoria do direito objetivo, 
pelo qual a propriedade nào seria um direito, mas 
uma coisa. Para o autor, o direito só surgiria quan­
do se apresentasse algum obstáculo à livre utiliza­
ção da propriedade.

não consegue aceitar um direito assim, de 
natureza dúbia.

A doutrina, paulatinamente, foi-se reu­
nindo à volta da idéia da natureza patrimo­
nial do direito do inventor. Alguns autores 
defenderam a posição de que seria ele um 
direito patrimonial especial, colocado em 
categoria à parte. Nesta linha, Picard c 
Kohlcr introduziram a doutrina do direito 
imaterial, que propalava o conceito de ex­
clusividade contraposto ao da verdadeira 
propriedade, que, para eles, só se aplicaria 
a bens reais.

Para Gama Cerqucira,18 o direito do in­
ventor é, na verdade, um direito puramente 
patrimonial — não há nada que constrinja 
a propriedade aos bens materiais, é, assim, 
um direito de propriedade sobre um bem 
imaterial.

O legislador brasileiro adota essa exa­
ta posição. Em seu art. 59, a nova lei equi­
para, para todos os efeitos legais, os di­
reitos de propriedade industrial aos bens 
móveis.

E preciso destacar que, de fato, os di­
reitos envolvidos são dois, o primeiro é o 
de exclusividade, ou monopólio, sobre a in­
venção. Este direito é objeto de um outro, o 
direito de propriedade. Assim, o detentor 
de uma patente é proprietário de um direito 
de monopólio, monopólio, este, considera­
do um bem móvel, com todas as qualidades 
que a lei atribui a esse tipo de bem.

O monopólio nasce com a invenção, 
esta é exclusivamente do inventor enquan­
to não for divulgada, pois, como já alerta­
va Kohlcr,19 os bens imateriais, como as 
ideias, tendem a abandonar seus genitores, 
ingressando no domínio comum. Gama 
Ccrqueira20lambem cita Bonnet, para quem:

1 ’ inventeur ne peut exploiter sa découverte 
sans la société; la société, de son coté, ne 
peut en jouir sans la uolonté de 1’inventeur. 
De là, la nécessité d’un contrat: 1’inventeur 
livre sa découverte à la connaissance de 
tous; il reçoit, en échange, le garantie d’un 
monopole temporaire, d’une jouissance 
exclusive, placée sous la protection de la 
loi”.

Pela teoria da obrigação ex delicto,'1 
também não haveria direito prévio. O direi­
to seria oriundo exclusivamente da lei, que 
proibiria a sua violação e puniria os infrato­
res.

Aos poucos, entretanto, os doutrina- 
dores começaram a reconhecer a existência 
de um direito que é adquirido pelo inventor 
no momento em que concebe a sua obra. 
Inicialmente, os defensores desta posição 
se dividiram entre incluir o direito do in­
ventor nos direitos patrimoniais ou nos di­
reitos pessoais.

Para os pregadores da doutrina patri­
monial (Kohler, Walcher), a principal carac- 
lerística do direito do inventor seria a sua 
transmissibilidade. Direitos de natureza 
não-patrimonial existiriam, mas fora da es­
fera do chamado direito do inventor.

Os defensores da teoria do direito pes­
soal (Kanl, Lange, Tobias Barreto) dizem 
ser o direito do inventor um direito persona­
líssimo (extensão da personalidade), ou sim­
plesmente pessoal, mas sempre sem efeitos 
patrimoniais, o que a prática mostra não ser 
verdade.

A teoria do direito pessoal-patrimonial 
(Piola Casclli, Di Franco, Stolffi) conjuga as 
duas anteriores e atribui ao direito do in­
ventor um caráter misto, em que o direito 
teria origem na pessoa mas teria por objeto 
também a proteção de direitos patrimoniais. 
A maior parte dos doutrinadores, porém,
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21. Cf. Gama Cerqucira. ob. cit. p. 189. 22. Ob. cit.. p. 270.

‘Tidée n’est pas susceptible d’une appro- 
priation durable au servicc d’un seul; (...) 
Uinvention, en effet, plus encore peut-être 
que les autres biens immatériels, tcnd 
irrésistiblemcnt à échapper à la domination 
de 1’individu pour entrer au Service de la 
collcctivité”.

Esta tendência natural de propagação 
das ideias era, aliás, um dos argumentos 
utilizados pelos adversários da proprieda­
de industrial.21 Sua posição era no sentido 
de que não havia necessidade de estimular 
os inventores, já que, mais cedo ou mais 
tarde, suas ideias iriam ocorrer a outros ou 
de alguma forma deixariam de ser sigilosas, 
para ganhar conhecimento público.

Está claro que o direito positivo reco­
nhece esta efemeridade do direito natural 
do inventor sobre a sua criação quando 
atribui ao direito de propriedade do inven­
tor um termo que o resolve.

Conclufc-se, assim, que o direito oriun­
do de uma patente de invenção é um direi­
to de propriedade resolúvel, o qual, por 
sua vez, incide sobre uni direito de mono­
pólio sobre a invenção.

3. A atuação do Estado 
na propriedade industrial

3.1 Reconhecimento pelo Estado 
do direito do inventor

Como será visto com mais detalhes 
adiante, no exame da natureza jurídica da

A Constituição inclui entre os direitos 
e garantias fundamentais o direito do in­
ventor (Art. 59, XXIX): “a lei assegurará aos 
autores de inventos industriais privilégio 
temporário para sua utilização, bem como 
proteção às criações industriais, à proprie­
dade das marcas, aos nomes de empresas e 
a outros signos distintivos, tendo cm vista 
o interesse social e o desenvolvimento tec­
nológico e económico do país”.

concessão de uma patente, Pontes de Mi­
randa22 ensina que trata-se de um ato que é, 
ao mesmo tempo, declarativo e constituti­
vo. Para ele, “a repartição defere em ato de­
clarativo da existência do direito formativo 
gerador, mas de eficácia constitutiva, pois 
a proteção como de direito de propriedade 
é ex ntinc".

Assim, o Estado, ao mesmo tempo em 
que reconhece o direito natural do inven­
tor, que o autor chama de direito formativo 
gerador, constitui o direito de propriedade 
cujo instrumento é a carta-patente.

A carta-patente é um documento com­
plexo no qual se consubstancia o direito do 
inventor sobre sua criação. Consubstancia- 
se porque a lei atribui ao inventor um mono­
pólio temporário sobre o objeto que está 
descrito e reivindicado na carta-patcnte. Tem, 
assim, por finalidade principal dar a exata 
dimensão do direito de seu titular.

No âmago da carta-patente encontram- 
sc: uma perfeita descrição da invenção — 
inclusive com desenhos, se necessários — 
c da melhor forma de realizá-la e uma lista 
de reivindicações que correspondem aos 
pontos da invenção para os quais se pede 
proteção. Só se protege o que está descrito 
e é reivindicado no pedido feito pelo in­
ventor, na forma como deferido pelo INPI. 
É o seguinte o novo texto legal: “Art. 41. A 
extensão da proteção conferida pela paten­
te será determinada pelo teor das reivindi­
cações, interpretado com base no relatório 
descritivo e nos desenhos’’.

A nova lei também delimita o direito 
subjetivo do inventor como titular de uma 
patente:

“Art. 42. A patente confere ao seu ti­
tular o dircito de impedir terceiro, sem o seu 
consentimento, de produzir, usar, colocar à 
venda, vender ou importar com estes pro­
pósitos:

“I — produto objeto de patente;
“II — processo ou produto obtido di­

retamente por processo patenteado.
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3.2 O IN PI

Gama Cerqueira25 nos mostra aquele 
que é, ainda hoje, no âmbito administrati­
vo, o papel de atuação do Estado na esfera 
da propriedade industrial. Para o tratadista, 
os fins da intervenção do Estado são: “a) 
verificar o concurso das condições de que 
dependem o reconhecimento e a proteção 
dos direitos; b) dar publicidade aos atos 
relativos à concessão dos privilégios c ga­
rantias industriais, à sua extinção, às muta­
ções de propriedade, etc., para conhecimen­
to de terceiros, formalidade que é indispen­
sável à segurança das relações jurídicas; c) 
zelar pelos interesses de ordem pública e 
pelos da coletividade ligados à proprieda­
de industrial”.

O Brasil criou o Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial — INPI,26 autarquia 
federal instituída em 11.12.70 pela Lei 5.648. 
A finalidade do instituto é definida pelo seu 
art. 29, que foi agora alterado pelo art. 240 
da nova lei. Passa a ser o seguinte o seu 
teor: ‘‘Art. 29.0 INPI tem por finalidade prin­
cipal executar, no âmbito nacional, as nor­
mas que regulam a propriedade industrial, 
tendo em vista a sua função social, econó­
mica, jurídica e técnica, bem como pronun- 
ciar-se quanto à conveniência de assinatu­
ra, ratificação e denúncia de convenções, 
tratados, convénios e acordos sobre pro­
priedade industrial”.

O INPI é, agora, não só o executor da 
política nacional de propriedade industrial, 
como, também, passa a participar na forma-

“§ l9 Ao titular da patente é assegura­
do ainda o direito de impedir que terceiros 
contribuam para que outros pratiquem os 
atos referidos neste artigo.”

As medidas disponibilizadas pela lei 
para a proteção do direito do inventor es­
tão em dois planos: cível e criminal.

O Título V da nova lei define os cri­
mes contra a propriedade industrial, enca­
beçados pelos crimes específicos contra as 
patentes. São, praticamente, todos crimes 
de ação privada, onde só se procede 
mediante queixa.23

Não é objetivo deste trabalho estudar 
tais medidas criminais, mas é importante co­
nhecer a existência dessa faceta do direito 
do inventor para entender a real seriedade 
do ato da concessão. A patente, ao estabe­
lecer o real alcance da proteção, define tam­
bém o objeto do crime. A patente, no caso, 
é elemento objetivo do tipo criminal.

O alcance da proteção conferida por 
uma patente deve, assim, ser perfeitamente 
determinado, antes que se possa condenar 
alguém por violação a esse direito. No cri­
me, a nulidade de uma patente pode ser 
decidida incidentalmente, se alegada como 
defesa. A efetivação da nulidade só se dá, 
porém, por meio da ação própria, prevista 
nos arts. 56 e 57 da nova lei.

No Cível, além de poder, como no Cri­
me, paralisar qualquer ação de violação da 
sua patente, o titular pode obter indeniza­
ção24 pelo período em que houve a explora­
ção, limitado, porém, ao momento em que 
foi publicado o pedido, ou seja, o momento 
em que seu conteúdo passa a valer contra 
terceiros para efeitos de indenização. Ex- 
cepcionalmente, se o acusado teve acesso 
indevido ao conteúdo do pedido deposita­
do durante o período de sigilo que precede 
a publicação, então a indenização deve 
retroagir ao início da exploração ilícita.

23. Lei 9.279, art. 199. A exceção é a re­
produção de armas, brasões ou distintivos oficiais 
nacionais, estrangeiros ou internacionais previs­
ta no art. 191.

24. Lei 9.279, art. 44.

25. Ob. cit., p. 149.
26. O INPI veio substituir o antigo DNPI 

— Departamento Nacional de Propriedade In­
dustrial, cujo funcionamento foi regulamentado 
em 1933 pelo Decreto 22.989. Este, por sua vez, 
tomou o lugar da Diretoria-Geral da Propriedade 
Industrial do Ministério da Agricultura, Indústria 
e Comércio, nascida com a publicação do Decreto 
16.264, de 19.12.23, que instituiu aquele que o 
autor chama de Regulamento de 1923.
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3.3 O ato administrativo

Cretella Júnior29 não diverge e defi­
ne o ato administrativo como sendo “a ma­
nifestação de vontade do Estado, por seus 
representantes, no exercício regular de 
suas funções, ou por qualquer outra pes­
soa que detenha, nas mãos, fração de po­
der reconhecido pelo Estado, que tem por 
finalidade imediata criar, reconhecer, mo­
dificar, resguardar ou extinguir situações 
jurídicas subjetivas, em matéria adminis­
trativa”.

Destes autores fica evidente tratar-se 
o ato administrativo de ato manifesto da 
vontade da Administração Pública, ato, este, 
que afeta diretamente direitos dos adminis­
trados ou a si própria.

Di Petro30 utiliza a teoria dos atos fun­
cionais ao apresentar duas definições para 
o ato administrativo. A primeira usa o crité­
rio formal ou subjetivo: “ato administrativo 
é o que ditam os órgãos administrativos; 
ficam excluídos os atos provenientes dos 
órgãos legislativo e judicial, ainda que te­
nham a mesma natureza daqueles; e ficam 
incluídos todos os atos da Administração, 
pelo só fato de serem emanados de órgãos 
administrativos (...)”.

Já, pelo critério material ou objetivo, o 
ato administrativo seria, segundo a autora, 
“somente aquele praticado no exercício 
concreto da função administrativa, seja ele 
editado pelos órgãos administrativos ou 
pelos órgãos judiciais e legislativos”.

Di Pietro31 cita também Celso Antô­
nio Bandeira de Mello, para quem o ato 
administrativo é “a declaração do Estado, 
ou de quem lhe faça as vezes, expedida em 
nível inferior à lei — a título de cumpri-la 
— sob regime de direito público e sujeita a 
controle de legitimidade por órgão jurisdi- 
cional”.

27. Hely Lopes Meirelles, Direito Adminis­
trativo Brasileiro, 20" ed.. Maiheiros Editores. 
1995, p. 131.

28. Ob. cit., p. 133.

Ato administrativo, segundo Mei­
relles,28 é “toda manifestação unilateral de 
vontade da Administração Pública, que 
agindo nessa qualidade, tenha por fim ime­
diato adquirir, resguardar, transferir, modi­
ficar, extinguir e declarar direitos, ou impor 
obrigações aos administrados ou a si pró­
pria”.

29. Cf. Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Di­
reito Administrativo, 6* ed., Ed. Atlas, 1996, p. 
161.

30. Ob. cit., p. 159.
31. Ob. cit., p. 161.

ção da política externa do Brasil, naquilo 
que diz respeito à propriedade industrial, 
ajudando simultaneamente na adoção de 
rumos para a legislação nacional.

O Decreto-lei 68.104, de 22.1.71, regu­
lamenta a Lei 5.648 e, em seu art. 18, define 
a competência da Secretaria de Patentes do 
Instituto: “Art. 18. À Secretaria de Paten­
tes compete, sem prejuízo de outras atri­
buições, examinar e decidir os pedidos de 
privilégio”.

Como autarquia federal, os atos do 
INPI são eminentemente administrativos. 
Isso fica evidente da leitura de Meirelles:27 
“A Administração Pública realiza sua fun­
ção executiva por meio de atos jurídicos 
que recebem a denominação especial de 
atos administrativos (...). Além das autori­
dades públicas propriamente ditas, podem 
os dirigentes das autarquias (...) praticar 
atos que, por sua afetação pública, se equi­
param aos atos administrativos típicos”.

Portanto, em seguida examina-se o ato 
administrativo, o gênero do qual a conces­
são de um pedido de patente é espécie. 
Dar-se-á especial atenção à caracterização 
do ato administrativo, pois estas qualida­
des, que também serão colocadas a título 
de introdução, contribuirão fundamental­
mente para a compreensão da concessão, 
como veremos adiante.
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3.3.1 Atributos do ato administrativo

3.3.2 Requisitos do ato administrativo

32. Ob. cit.. p. 166
33. V. supra, item 3.1.

Sendo um ato administrativo, a con­
cessão de uma patente de invenção pelo 
INPI deve gozar das características ineren­
tes a este tipo de ato. Di Pietro32 relaciona 
quatro qualidades que, afirma, distinguem 
o ato administrativo do ato privado:

a) Presunção de legitimidade — O ato 
da Administração, até que se prove que não, 
é emitido de acordo com a lei. Assim, deve 
ser cumprido enquanto não invalidado e só 
pode ser examinado pelo Judiciário por pro­
vocação de um interessado.

b) Imperatividade — O ato adminis­
trativo deve ser respeitado por terceiros, 
mesmo que dele discordem, enquanto não 
declarado inválido.

A autora afirma que a imperatividade 
só existe nos atos que impõem obrigações. 
Para ela, para o “ato que confere direitos 
solicitados pelo administrado” ou para o 
“ato apenas enunciativo” a imperatividade 
não existiria.

Mas, como vimos, a concessão de uma 
patente, além de conferir direitos e enun­
ciar a existência de um direito prévio tam­
bém, evidenlemente, impõe obrigações ao 
instituir um direito real. Parece que encon­
tramos aqui um ato não previsto pela pro­
fessora ao examinar a imperatividade.

d) Tipicidade — A tipicidade, exigida 
com base no princípio da legalidade, impe­
de a produção pela Administração de atos 
inominados que afetem direitos dos admi­
nistrados sem a devida previsão legal.

A tipicidade manifesta-se pela previ­
são legal do ato administrativo em todos 
ou alguns dos seus elementos. Estes ele­
mentos são examinados a seguir.

a) Sujeito — O agente do ato deve ter 
competência legal para praticá-lo. A com­
petência para “executar, no âmbito nacio­
nal, as normas que regulam a propriedade 
industrial, tendo em vista a sua função so­
cial, económica, jurídica e técnica”, é dada 
ao INPI, como já visto, pela Lei 5.648.

b) Objeto — O objeto é o efeito jurídi­
co que ato produz. Como todo ato jurídico, 
o ato administrativo, para ser válido, deve 
ter objeto lícito, possível e moral.

34. Ob. cit., p. 168. A autora informa, po­
rém. que a doutrina diverge quanto ao número e 
aos nomes destes elementos.

35. Cf. Di Pietro. ob. cit., p. 168.
36. Ob. cit., p. 134.

A enumeração que Di Pietro34 faz dos 
elementos do ato administrativo não é di­
versa da de Crctella Jr.35 ou da de Mei- 
relles:36 competência (que ela prefere cha­
mar de sujeito), objeto, finalidade, motivo e 
forma.

A doutrina usa, porém, duas denomi­
nações para os elementos. Chama-os requi­
sitos quando examina a esfera de validade 
do ato administrativo. Dcnomina-os elemen­
tos quando estuda a sua esfera de existên­
cia.

Mas, qualquer que seja a ótica, eles 
compõem as cinco condições que devem 
ser cumpridas para que o ato possa valida- 
mente se realizar.

c) Auto-executoriedade — Por esse 
atributo, a Administração mesma pode fa­
zer valer o ato por meios coercitivos pró­
prios, sem a necessidade de intervenção do 
Judiciário.

Não parece, porém, que essa seja uma 
característica da concessão de patentes de 
invenção. A garantia de respeito aos direi­
tos oriundos do privilégio de invenção, 
sempre que estes forem violados, deve ser 
obtida junto ao Judiciário.33
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d) Motivo — Também partícipe da for­
mação da vontade do agente, o motivo di­
fere da finalidade por preceder o ato, en­
quanto esta o sucede. O motivo é, assim, o 
pressuposto que fundamenta o ato.

No caso da concessão, o motivo se 
compõe de um pressuposto de direito, que 
são as condições de privilegiabilidade es­
tampadas na lei, e de um pressuposto de 
fato, que é a concorrência destas condi­
ções para a mesma situação.

Na opinião da doutrina,40 a motivação 
fática, se declinada pelo agente, vincula o

É fácil concordar com a posição de Pon­
tes de Miranda37 no sentido de que, no caso 
da concessão, os efeitos do ato são dois:

• a declaração da existência do direito 
natural do inventor, chamado por ele de di­
reito formativo gerador; e

• a constituição de um outro direito, o 
direito de propriedade sobre um bem móvel 
imaterial, o privilégio.

Di Pietro fala, ainda, cm objeto aciden­
tal, que englobaria cláusulas acessórias, 
como, por exemplo, o termo38 que incide 
sobre o direito de propriedade do inventor 
ou, pelo menos, sobre a sua exigibilidade. 
Cita também a condição e o modo.

ato à verdade destes motivos, mesmo que 
não seja necessária ao aperfeiçoamento 
deste: é a chamada Teoria dos Motivos De­
terminantes.

3.3.3 A vinculação
e a discricionariedade 
no ato administrativo

37. Ob. cit., p. 270.
38. Lei 9.279, art. 40.
39. Lei 9.279, art. 2®; repetindo a CF, art. 

5®, XXIX.
40. V. Meirelles, ob. cit., p. 137, e Di Pietro, 

ob. cit., p. 175.

e) Fornia — O ato administrativo é, 
normalmente, ato escrito, visando à facili­
dade de seu controle. Exceções devem ser 
expressamente previstas.

Os atos do INPI são normalmente pu­
blicados no órgão oficial41 e, também nor­
malmente, só têm efeito após esta publica­
ção. Excetuados estão: aqueles dispensa­
dos de publicação por força da própria lei, 
as decisões administrativas comunicadas 
por via postal ou por meio de ciência do 
interessado no processo e pareceres e des­
pachos internos que independem do conhe­
cimento das partes, provavelmente por se­
rem de cunho normativo.

41. V. art. 226 da Lei 9.279. A RPI — Revis­
ta da Propriedade Industrial, Seção de Patentes e 
Seção de Marcas, é publicada semanalmente pelo 
INPI e distribuída todas as terças-feiras. O INPI 
também distribui, já há alguns anos, a RPI na for­
ma de disquete, ressalvando, entretanto, a sua res­
ponsabilidade pela informação nele contida.

42. V. supra, p. 23.
43. Ob. cit., p. 101.

c) Finalidade — A finalidade é o efei­
to jurídico mediato do ato. A finalidade de 
um ato administrativo deve ser conforme 
à prevista em lei, de outra forma haverá 
desvio de poder.

A concessão de uma patente e os ou­
tros atos da competência do INPI têm por 
finalidade39 “a proteção dos direitos rela­
tivos à propriedade industrial, considera­
do o seu interesse social e o desenvolvi­
mento económico c tecnológico do país”. Apesar de alcançar tanto os atos vin­

culados quanto os discricionários, a defi­
nição de Bandeira de Mello para o ato ad­
ministrativo, citada acima,42 ao apontar a 
submissão deste à lei, mostra o tipo de po­
der de que o INPI dispõe no cumprimento 
de suas atribuições.

No momento da concessão de uma 
patente o INPI nada mais faz do que verifi­
car se as condições legais para o reconhe­
cimento do direito subjetivo do inventor 
estão presentes. Pela definição de Mei­
relles,43 fica claro que se trata de ato em
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3.3.4 A concessão da carta-patente

46. Ob. cit.. p. 156.

que a Administração faz uso do poder vin­
culado: “Poder vinculado ou regrado é aque­
le que o Direito Positivo — a lei — confere 
à Administração Pública para a prática de 
ato de sua competência, determinando os 
elementos e requisitos necessários à sua 
formalização’’.

O autor, em seguida, nos diz o que é o 
poder discricionário: “Poder discricionário 
é o que o Direito concede à Administração 
Pública, de modo implícito ou explícito, para 
a prática de atos administrativos com liber­
dade na escolha de sua conveniência, opor­
tunidade e conteúdo”.

Assim, se na concessão a Administra­
ção Pública simplesmente se vê obrigada a 
declarar a existência do direito do inventor, 
de acordo com os critérios legais, sem que 
lhe seja dado discutir da conveniência, da 
oportunidade ou do conteúdo dessa decla­
ração, então esse é, sem dúvida, um ato vin­
culado.

Sob os aspectos formal e material, a 
concessão de uma carta-patente é um ato 
administrativo. Trata-se de ato vinculado, 
já que cabe ao administrador tão-somente 
a constatação das condições legais de pa­
tenteabilidade44 para declarar a existência 
do direito do inventor e providenciar a emis­
são da carta-patente. O seu convencimen­
to é bastante para a constituição do direito.

Uma das polêmicas a respeito da natu­
reza da concessão de patentes é justamen­
te saber se o julgamento das condições de 
patenteabilidade não seria de alguma for­
ma um ato jurisdicional. Gama Cerqueira45 
rebate essa hipótese. Segundo ele: “Os ór­
gãos administrativos, em suas funções juris-

44. Não é uniforme o uso de um sistema de 
exame prévio para a concessão de patentes de 
invenção, onde as condições de privilegiabilidade 
são examinadas pela Administração.

45. Ob. cit.. p. 154.

dicionais não aplicam propriamente o Di­
reito, limilando-se, dentro de suas atribui­
ções, a decidir conforme a lei as pretensões 
dos particulares”.

Em verdade, para o autor, a Adminis­
tração não pode ir além da verificação dos 
requisitos legais de patenteabilidade. Não 
lhe é dado sequer decidir quanto à legitimi­
dade da autoria pretendida por cada postu­
lante.

Segundo Gama Cerqueira,46 comen­
tando os atos do antigo Departamento Na­
cional da Propriedade Industrial, as funções 
da Administração eram judiciais por natu­
reza, ou materialmente judiciais, mas, técni­
ca e formalmente, eram administrativas. As 
suas decisões, “a) não eram conclusivas 
para o Judiciário, mesmo tratando de as- 
suntos de ordem técnica; b) não faziam coi­
sa julgada mesmo na esfera administrativa, 
diríamos, se fosse permitida tal expressão 
nessa matéria; conseqúentemente; c) so­
friam, sem exceção, o contraste do Poder 
Judiciário e estavam sujeitas a revisão judi­
cial; d) eram irrevogáveis pela própria au­
toridade administrativa, podendo apenas 
ser reformadas por meio de recurso hierár­
quico”.

A nova lei contribui na eliminação da 
hipótese de conter a concessão elementos 
de ato jurisdicional, ao eliminar do procedi­
mento de concessão o “contencioso admi­
nistrativo” a que davam vez as oposições 
que podiam ser oferecidas por terceiros no 
curso do exame de cada pedido de patente.

Concluindo, podemos já responder 
a uma das questões previamente formula­
das. A concessão de uma patente consis­
te em ato administrativo vinculado cuja rea­
lização depende da verificação dos elemen­
tos e requisitos determinados em lei para 
tanto. O fato de que o administrador deve 
formular um juízo quanto à verificação de 
tais requisitos não transforma o ato de con­
cessão de uma patente em ato discricio­
nário.
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47. V. supra, item 2.2.

Como já vimos no começo deste tra­
balho, a nova lei introduz um terceiro requi­
sito de patenteabilidade. Passam, assim, a 
ser três as condições legais a que deve aten­
der uma determinada invenção para fazer 
jus à proteção: suscetibilidade de aplica­
ção industrial, novidade e atividade in­
ventiva.

Estes requisitos já estavam presentes, 
mesmo que não tão claramente, no Estatu­
to dos Monopólios: “Provided alsoe and 
be it declared and enacted, that any 
declaration before mencioned shall not 
extend to any letters patents and graunts 
of privilege for the tearme of fowerteen

4. Os critérios para a concessão 
de uma patente

A introdução de uma condição consi­
derada como de caráter subjetivo no rol dos 
requisitos legais também não abala essa ca- 
racterística de vinculação. Ao avaliar os 
requisitos legais, sejam eles objetivos ou 
subjetivos, o administrador deve se pautar 
principalmente pela finalidade estabeleci­
da em lei para a concessão de uma patente. 
Na espécie, esta finalidade é, como vimos, 
“a proteção dos direitos relativos à proprie­
dade industrial, considerado o seu interes­
se social e o desenvolvimento económico 
e tecnológico do país”. A comprovação de 
que o ato foi praticado com qualquer outra 
finalidade implica desvio de poder e conse­
quente declaração de sua nulidade.

Mas, mesmo sendo a concessão ato 
vinculado, o certo é que durante tal proce­
dimento a autoridade pública deve formu­
lar um juízo quanto à satisfação dos requi­
sitos legais de patenteabilidade, de forma a 
se certificar da validade das reivindicações 
feitas pelo requerente do privilégio. Passe­
mos, assim, à terceira parte desta monogra­
fia, onde são examinadas as condições le­
gais de patenteabilidade, com ênfase sobre 
a atividade inventiva, recentemente intro­
duzida.

ycares or under, hereafter to be made of the 
sole working or makinge of any manner of 
new manufactures within this Realme, to 
the true and first inventor of such manu­
factures, which others at the tyme of 
makinge suche letter patents and grants 
shall not use (...)”.

Tínhamos já então o inventor de no­
vas manufaturas como detentor do direito 
à patente ou privilégio. O Alvará de 1809,47 
por sua vez, falava cm “inventores, e intro­
dutores, de alguma nova máquina”. A ver­
dade é que tais elementos vêm-se repetin­
do, de uma forma ou de outra, em grande 
parte das legislações, desde a primeira vez 
em que foram positivados.

Repare-se, no entanto, que nos primór­
dios do instituto a aplicação industrial es­
tava associada a manufaturas ou máquinas, 
e a atividade inventiva consubstanciava- 
se na figura do inventor. Quanto à novida­
de, ainda não ganhara o alcance com que é 
hoje definida.

A verdade é que, com o passar dos 
séculos, e principalmente no decorrer do 
atual, o espectro do conhecimento huma­
no cresceu de forma exponencial; o cresci­
mento trouxe a diversificação.

As características de uma sequência 
de código genético ou de um programa de 
computador, para citar só dois exemplos, 
não os classificam prima facie como um tipo 
de manufatura ou de máquina com clara 
aplicação industrial.

O progresso das formas de divulga­
ção e comunicação, por sua vez, afetou o 
conceito de novidade, que hoje é normal­
mente aferida com base no conhecimento 
mundial.

Quanto ao inventor, a evolução dos 
conceitos mostrou que era preciso carac- 
lerizá-lo, e que essa caracterização está ne­
cessariamente associada à atividade inven­
tiva que ele praticou, ou seja, ao ato de in­
ventar.
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Intimamentc ligada ao conceito de uti­
lidade — o próprio NAFTA48 estipula-as 
expressões sinónimas —, a suscetibilidade 
de aplicação industrial está relacionada à 
própria origem dos privilégios de invenção, 
ou seja, ao interesse dos governantes em 
incentivar a indústria.

O direito do inventor, como o direito 
do autor, é um direito sobre um bem 
imaterial, mas deste difere principalmente 
pelo seu objeto. A invenção, tanto quanto 
o poema ou a pintura, é criação do espírito 
humano. No entanto, aquela se caracteriza 
por ter aplicação industrial; os últimos, não.

Esta diferença é apontada por Gama 
Cerqueira49 quando nos mostra que “cria­
ções intelectuais puramente científicas, li­
terárias e artísticas”50 não são patenteáveis.

4.1 A suscetibilidade
de aplicação industrial

O direito também evoluiu e se adaptou 
às novas necessidades introduzidas pelo 
progresso humano, de modo que hoje, em 
relação à sua forma primordial, estão altera­
dos consideravelmente os requisitos de 
patenteabilidade. Entretanto, por conta de 
sua objetividade, estão já de certa forma 
sedimentados os dois primeiros dos con­
ceitos abaixo expostos. O terceiro, a ativi­
dade inventiva, é, na sua natureza, consi­
derado como extremamente subjetivo. En­
tretanto, ele se constitui na verdadeira es­
sência da proteção patentária e, paulatina­
mente, vem sendo positivado em muitos paí­
ses, tendência agora consolidada pelo tra­
tado do GATT-TRIPS.

representam, de acordo com a lei, uma “forma 
plástica ornamenta! de um objeto, ou o conjunto 
ornamental de linhas e cores que possa ser aplica­
do a um produto”. Eram um tipo de patente atípica 
concedido no país, que agora adere à corrente 
majoritária que os considera como um mero re­
gistro; os Estados Unidos a designam design paient.

51 Cf. Gama Cerqueira, ob. cit., 1982, p. 
340, rodapé.

52. V. Guy Aldous. Douglas Falconer, William 
Aldous, Terrell on the Law of Patents, IIo cd., 
London, Swect & Maxwell, 1965, p. II.

53. V. Gama Cerqueira, ob. cit., 1982, p. 339.
54. Albert H.Walkcr, cd. revisada por John 

H. Hilliard c Eugene Eblé, Walker on Paients, 5® 
cd., Baker, Voorhis and Company, 1917.

55. U.S. Paient Act — USC 35 § 101.
56. Albert Chavannc e Jean-Jacques Burst, 

Droit de la Propríété Industrielle, Précis Dalloz, 
1976, pp. 11-13.

Já, Vander Haghen51 prefere identificar o 
critério pela oposição do domínio da técni­
ca ao domínio da arte e das ciências puras.

Até hoje, os ingleses utilizam a termi­
nologia a nianner of manufacture52 para 
apreciar o que para nós é a aplicação in­
dustrial. Entretanto, já é pacífico nas cortes 
inglesas, e no mundo todo, que o termo 
“manufatura”, geralmente associado a um 
bem ou produto, pode ser estendido tam­
bém aos processos.

Nos Estados Unidos da América o con­
ceito é mais amplo, centrando-se na utilida­
de, termo também empregado por nós no 
Regulamento de 1923.53 Walklere/ a/54 nos 
mostram quão genérica é a definição: “To 
possess ulility, a thing or a process must 
be capable of producing a result, and that 
result must be a good result”.

É o seguinte o conteúdo do código 
americano:55 “Whoever invents or discov- 
ers any new and useful process, machine, 
manufacture, or composition of matter, or 
any new and useful improvement thercof, 
may obtain a paient therefor, subject to 
the conditions and requirements of this 
litle”.

Chavanne et al56 nos mostram a minú­
cia com que a França aborda a matéria; lá, o

48. North America Free Trade Agreement, 
art. 1.709.1

49. Ob. cit.. p. 340.
50. Na verdade, existem determinadas cria­

ções que dão utilização industrial à estética. São 
os desenhos e modelos industriais, que a nova lei 
exclui do sistema patentário para transformar em 
simples registros de desenhos industriais (Lei 
9.279/96, arts. 94 e ss.). Os desenhos industriais
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4.2 A novidade

do requisito está em excluir da patenteabi- 
iidade aquelas criações intelectuais que, 
por não serem técnicas, não tenham apli­
cação na indústria, como, por exemplo, as 
residentes no domínio das artes. O termo 
“indústria” deve ser tomado na sua acep- 
ção ampla, incluindo também as indústrias 
agrícola c extrativa.

58. V. Aldous et Al. ob. cit., p. 104.
59. Em verdade, a Seção 32(1 )(e) do Códi­

go inglês não fala em data de depósito, mas cm 
data de prioridade. À frente, tomar-se-á contato 
com o sistema de prioridades que será descrito 
rapidamente ainda no presente tópico. A data de 
depósito substitui a data da prioridade, para todos 
os efeitos, quando um pedido é original, não deri­
vando de um outro pedido, cuja data seria a data 
de prioridade.

60. V. U.S. Patent Act — USC 35 § 102. Os 
Estados Unidos da América utilizam um sistema 
pelo qual é considerado inventor aquele que efe-

caráter industrial de uma invenção deve se 
refletir no seu objeto, na sua aplicação e no 
seu resultado. Os autores explicam:

“Elle est considérée comme élant 
industriellc dans son objet lorsqu’elle se 
situe dans le domaine de I’industrie, c’cst- 
à-dire de 1’utile, par opposilion au domaine 
de l’art, de 1’esthétique”.

“Une invention est industrielle dans 
son application lorsqu’cllc est susccptible 
d’une réalisation industrielle.

“Le résultat industriei que doit pro- 
curer une invention est cssentiellement 
conslilué par l’effet téchnique que produit 
un moyen déterminé dans Ia fonction qui 
lui est assignée.”

No Brasil, a nova lei57 estabelece a for­
ma de identificação da invenção suscetível 
de aplicação industrial: é aquela que pode 
ser utilizada ou produzida em qualquer 
tipo de indústria.

É, contudo, preciso ressaltar que o ter­
mo “indústria", conforme preceitua a Con­
venção de Paris, em seu art. 1.3, deve ser 
tomado na sua acepção mais ampla, al­
cançando também o comércio, as indús­
trias agrícolas e extrativas e todos os pro­
dutos manufaturados ou naturais. A pró­
pria Convenção exemplifica, enumerando: 
vinhos, cercais, tabaco em folha, frutas, 
animais, minérios, águas minerais, cervejas, 
flores, farinhas, dentre outros.

Sumarizando, o requisito da suscetibi­
lidade de aplicação industrial está infima­
mente relacionado à motivação dos primei­
ros governantes para estimular a indús­
tria, que, desde sua instalação, se mos­
trou eminentemente útil à sociedade, na 
medida em que trazia a todos um melhor 
padrão de vida. A principal consequência

O conceito lato de novidade chega a 
ser trivial: novo é tudo aquilo que previa- 
mente não existia. Porém, ao examinarmos 
os primórdios do instituto da patente de 
invenção, vimos que, àquela época, a novi­
dade não era necessariamente tomada de 
forma absoluta, podendo assumir um as­
pecto locai, ou seja: novo, sim, mas no país.

Atualmcnte, no entanto, este critério 
deve ser avaliado cm termos mundiais, sen­
do apreciado em relação ao corpo de co­
nhecimento denominado “estado da técni­
ca”. Por esse motivo, é necessário, prelimi­
narmente, examinar tal conceito antes de 
adentrar a análise específica dessa condi­
ção de privilegiabilidade.

A Inglaterra,58 que concede a patente 
ao primeiro depositante de um pedido, con­
sidera como pertencente ao estado da téc­
nica tudo aquilo conhecido ou usado no 
país no momento do primeiro depósito,59 
tenha sido ele feito lá ou em outro país.

Nos Estados Unidos60 o estado da 
técnica abrange tudo conhecido ou usado

57. “Art. 15. A invenção e o modelo de 
utilidade são suscetíveis de aplicação industrial 
quando possam ser utilizados ou produzidos em 
qualquer tipo de indústria." Não é substancialmen­
te diferente da definição legal anterior. Lei 5.772, 
art. 69, § 32: “Uma invenção é considerada susce­
tível de aplicação industrial quando possa ser 
fabricada ou utilizada industrialmente".
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64. Art. 4.
65. Lei 9.279, art. 34, I.

tivamente primeiro criou a invenção. Diversa­
mente, a esmagadora maioria dos países adota o 
sistema que consagra a proteção para o primeiro 
a depositar o pedido de patente em possível de­
trimento do direito daquele que efetivamente te­
ria primeiro inventado o objeto do pedido. Esta 
opção, que se justifica pela dificuldade da prova, 
recebe ainda suporte do princípio de que “o direi­
to não ajuda a quem dorme”.

61. Ob. cit., p. 144.
62. A definição legal para o estado da técni­

ca encontra-se nos §§ do art. 11 da Lei 9.279.
63. A lei também considera, no § 3a do art. 

II, o caso de pedidos de patente internacionais, 
feitos nos termos do PCT — Tratado de Coope­
ração em Matéria de Patentes, que admite o de­
pósito em outro país com a designação do Brasil. 
O pedido internacional deve posteriormente pros­
seguir na sua fase nacional, idêntica no processa­
mento à dos pedidos feitos originalmente aqui.

no país, tudo o que foi patenteado e tudo o 
que foi descrito em publicações impressas 
no país ou no estrangeiro até o momento 
da realização da invenção.

Na França: o conceito é muito abran­
gente, como nos faz ver Mathély:61 “Ce qui 
est rendu accessible au public, par tout 
moyen, en un temps et un lieu quelconques, 
par une personne quelconque”.

A nova lei62 conceitua o estado da 
técnica conio “tudo aquilo tomado aces­
sível ao público antes da data de depósito 
do pedido de patente, por descrição escri­
ta ou oral, por uso ou qualquer outro meio, 
no Brasil ou no exterior Também 
considerado, mas exclusivamente para afe­
rição de novidade, deve ser o pedido de 
patente feito no Brasil63 anteriormente ao 
pedido em exame, mesmo que ainda não 
divulgado.

A própria lei, no entanto, passa a res­
salvar, em seu art. 12, a divulgação da in­
venção feita durante os 12 meses preceden­
tes ao depósito pelo inventor ou por ou­
tras pessoas que através deste tiveram aces­
so à informação. É o chamado “período de 
graça”, já tradicionalmente concedido nos 
Estados Unidos da América e ora introdu­
zido na nossa legislação.

Também ressalvada, com respeito ao 
estado da técnica, é a divulgação feita no 
curso do período coberto por um eventual 
direito de prioridade. O direito de priorida­
de é um instituto que visa precipuamente a 
permitir o depósito de uma mesma patente 
em outros países, além daquele em que foi 
depositado o pedido original.

A prioridade garante ao inventor um 
determinado período (um ano, de acordo 
com o disposto na Convenção de Paris64) 
dentro do qual ele tem, sobre qualquer ou­
tra pessoa, preferência na proteção à sua 
invenção, ou seja, o depósito feito por ou­
tra pessoa de um pedido relativo à mesma 
invenção, em outro país onde vigore o di­
reito de prioridade, fica prejudicado caso o 
detentor deste direito opte por pedir prote­
ção dentro do ano de que dispõe.

Deste modo, existe novidade quando 
o inventor de alguma forma acrescenta ao 
acervo de saber da humanidade; este saber 
está contido no chamado estado da técni­
ca. Não há, portanto, maior dificuldade na 
aferição do requisito da novidade, que de­
pende tão-somente da perfeita identifica­
ção do estado da técnica com relação ao 
assunto da invenção.

No seu cotidiano, a equipe de exami­
nadores do INPI, para determinar o estado 
da técnica e identificar possíveis anteriori­
dades, faz uso do acervo de documentos 
contidos no Banco de Patentes daquele Ins­
tituto, o qual dispõe de diversas coleções 
de patentes concedidas e pedidos de pa­
tente depositados em diversos países.

Além desse valioso instrumento, o exa­
minador pode usar a faculdade que a lei65 
põe à sua disposição e exigir que o reque­
rente apresente quaisquer objeções e re­
sultados das buscas e do exame realizados 
em outros países, de modo a se louvar em 
possíveis anterioridades previamente iden­
tificadas.
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4.3 A atividade inventiva

66. Lei 9.279, art. 31.
67. Ob. cit., p. 151.

vinha-se manifestando no sentido da impor­
tância de se valorar a atividade inventiva.

O próprio INPI, órgão executor da po­
lítica nacional nesta área, na minuta das “Di­
retrizes de Análise da Patentes”68 já incluía 
a atividade inventiva no rol dos requisitos 
para o patenteamento. Expressamente in­
troduzido pela nova lei, o requisito já vinha 
sendo aplicado de forma mitigada e trans­
versa pelos examinadores de patentes do 
INPI, que se escudavam no art. 99, letra 
“e”,69 do antigo Código para fazê-lo.

O critério da atividade inventiva jamais 
havia sido explicitamente exigido em nosso 
direito como condição legal de privilegiabi- 
lidade. Mas já de há muito tempo nossa 
doutrina reconhece que o que a lei protege 
é a invenção nova e suscetível de aplica­
ção industrial.

A exigência da existência de uma real 
invenção que justifique a proteção está cal­
cada na própria natureza do direito do in­
ventor. Este só é reconhecido pela socie­
dade porque vai proporcionar-lhe um indis­
cutível benefício, principalmente a partir do 
momento em que a invenção cair em domí­
nio público e puder ser executada por qual­
quer um.

Além disso, por dar origem a um direito 
de monopólio, a invenção não pode consis­
tir em coisa já de conhecimento geral e, por­
tanto, em domínio público. Se tal ocorresse, 
estaria criada uma situação de profunda in­
justiça, com repercussões nocivas até para 
a liberdade de trabalho,70 e não se poderia 
concordar com a manutenção do instituto 
dos privilégios de invenção. A existência de 
invenção é, portanto, indispensável à con­
solidação do direito e à sua proteção.

Mathély67 nos mostra que, na França, 
o critério da atividade inventiva só foi ado­
tado legalmente em 1968, muito recente­
mente se levarmos em conta a antiguidade 
do instituto das patentes. Essa reforma, 
que, segundo ele, foi de importância capi­
tal e de amplas consequências, teria lido 
dois principais motivos: a unificação do 
direito e o reconhecimento pelo legislador 
da tendência geral da doutrina.

Não são diversas as razões que in­
fluenciaram o Brasil a, neste final de sécu­
lo, tomar o mesmo caminho que a França. 
Recentemente, o TRIPS originou intenso 
movimento de uniformização de legislação. 
Os 124 países-membros da Organização 
Mundial do Comércio, dentre eles o Brasil, 
ao nela ingressarem se comprometeram, por 
meio do TRIPS, a modificar suas legisla­
ções com base em critérios nele previstos.

A nossa doutrina, liderada por Pontes 
de Miranda e Gama Cerqueira, cujas posi­
ções serão expostas abaixo, já de longa data

68. Esta publicação, anterior à nova lei, ja­
mais ganhou eficácia como norma, provavelmen­
te em face das reformas que ora se apresentam 
com a introdução da nova legislação. Entretanto, 
a minuta foi distribuída para ampla discussão entre 
a Administração Pública e os interessados, dentre 
eles a Associação Brasileira da Propriedade Indus- 
trial-ABPI.

69. V. supra, item 1.5.
70. V. Gama Cerqueira, ob. cit., p. 219.

Por fim, é dada a quaisquer interessa­
dos a possibilidade de, até o final do exa­
me, apresentar subsídios ao mesmo, na for­
ma de documentos e informações.66

Podemos, assim, concluir que a alega­
ção da falta de novidade pode ser oposta à 
concessão de uma patente de invenção, 
mas depende, para tal, da produção de pro­
va que evidencie que a invenção havia sido 
de alguma forma divulgada no país ou no 
exterior, estando já integrada ao estado da 
técnica. A novidade diz-se absoluta ou re­
lativa, esta última qualificando aquelas si­
tuações de salvaguarda nas quais, apesar 
de já divulgada, a matéria do pedido conti­
nua sob o abrigo da proteção legal por con­
ta do chamado “período de graça” ou do 
depósito de um pedido prioritário.
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4.3.1 Definição de atividade inventiva

4.3.2 Identificação da atividade inventiva

73. Ob. cit., p. 21.
74. Ob. cit., p. 218.

A jurisprudência e a doutrina estran­
geiras fartamente afirmam que a atividade 
inventiva é de conceituação extremamente 
difícil. Em diversas decisões o Judiciário de 
outros países71 já se referiu a essa condi­
ção de privilegiabilidade como aquela “coi­
sa impalpável’’, tal é a perplexidade que cau­
sa a necessidade de sua identificação.

No entanto, a legitimidade da exigên­
cia legal é virtualmente inafastável, pois o 
que a lei protege é a invenção, e esta será 
sempre e incontestavelmente resultado da 
prática de atividade inventiva.

Mas, não há, no Brasil e, ao que pare­
ce, em outros países, uma definição legal 
para o que efetivamente seja a invenção. 
Gama Cerqueira72 não via esse fato com es­
tranheza pois, para ele, trata-se de um con­
ceito mais técnico do que jurídico. O autor 
cita ainda Bonnet, que corrobora esse en­
tendimento. Na opinião de ambos, a lei 
deve-se informar do conceito em outras 
esferas que não a sua, nos mundos da ciên­
cia, da técnica e da doutrina, já que omnis 
definido in iure periculosa.

Gama Cerqueira discorda de todas as 
definições que cita para a invenção, dizen­
do-as incompletas ou tendenciosas. É que, 
para o autor, a invenção se consubstancia 
não na coisa inventada, mas sim no ato de

Com efeito, a experiência mostra que, 
apesar de ser desejável uma definição para 
a atividade inventiva, o reconhecimento do 
direito do inventor pelo Estado depende 
somente de se conseguir identificar, mes-

inventar, pois as invenções não trazem 
estampado nenhum aspecto intrínseco que 
as caracterize como tais.

Assim, a existência da invenção deve 
ser comprovada não pela existência de 
algo novo, mas pela constatação da prá­
tica de um ato que represente atividade 
inventiva. Ou seja, não se pode identificar 
uma invenção pelo seu objeto, e sim pela 
forma como este se originou. Walker73 já 
assim pensava: “It follows thal patents are 
grantable for things invented, and not for 
things otherwise produced, (...). The courts 
have, therefore declared that not all improve- 
menl is invention, and cntitlcd to protcc- 
tion as such, but to be thus cntitled, a thing 
must be lhe product of some exercise of the 
inventive faculties”.

Gama Cerqueira74 também admitia a di­
ficuldade do conceito, e chegou mesmo a 
afirmar que se deveria prescindir de qual­
quer definição teórica. Entretanto, alguns 
parágrafos depois e sem declarar sua in­
tenção, o especialista nos brinda com uma 
definição de sua lavra, pela qual invenção 
é a “criação da inteligência humana, que se 
utiliza das forças naturais para a solução 
efetiva de um problema que visa à satisfa­
ção de necessidades práticas ou de ordem 
técnica do homem,

Mas, apesar desta e de outras defini­
ções, tudo e todos indicam que devemos, 
por enquanto, nos contentar em determi­
nar a forma como a atividade inventiva 
pode ser indiretamente identificada, ao in­
vés de tentar defini-la.

71. John Bochnovic nos dá três exemplos. 
J. Maclean em Crosley Radio v. C.G.E. (1935) 
Ex.C.R. 190-197; o Ministro da Suprema Corte 
Americana, Mr. Justice Brown, em McClain v. 
Ortmayer 141 U.S. 419. 427 (1891); e também o 
Juiz da Corte de Apelações da Segunda Região 
americana, Judge Leamed Hand no caso Harries 
v. Air King, que disse tratar-se de “as fugitive, 
impalpablc, wayward and vague phantom as exists 
in the whole paraphernalia of legal concepts”. V. 
também Axel Casalonga, The Concept of Inventive 
Step in the European Patent Convention, v. 10, 
IIC Studies, Munique, Max Planck Institute for 
Foreign and International Patent, Copyright and 
Competition Law, Verlag Chemie, 1979, p. 412, 
rodapé, onde cita diversas decisões européias em 
que aparecem afirmações do mesmo teor.

72. Ob. cit., pp. 211 e ss.
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75. Ob. cit., p. 273.

mo que indiretamente, a prática desse tipo 
de atividade.

A principal consequência prática do 
requisito é evitar a cópia disfarçada, aquela 
pela qual uma pessoa, fazendo pequenas 
alterações ou adaptações, requer proteção 
para uma coisa já previamente pertencente 
ao estado da técnica.

Talvez por esse motivo, a idéia que 
atualmente se universaliza, e agora se con­
cretiza em nosso direito, consiste cm que 
há atividade inventiva quando a inven­
ção não decorre de maneira óbvia do es­
tado da técnica ao ser examinada por um 
técnico no assunto.

A opinião de Pontes de Miranda75 era 
já substancialmente a mesma: “O que im­
porta é que a atividade inventiva ultrapas­
se o que o técnico da especialidade podia, 
tal como eslava a técnica no momento, 
achar. O que todos os técnicos da especia­
lidade, no momento, podiam achar não é 
invenção: não inventa o que diz ter inven­
tado o que qualquer técnico da especiali­
dade acharia. Porque tal achado estaria den­
tro da técnica do momento, sem qualquer 
quid novunr.

Essa idéia gira em torno de três ele­
mentos básicos:

• a obviedade ou evidência;
• o estado da técnica e
• o técnico no assunto.

76. Ob. cit., p. 156.
77. V. José Eduardo Carreira Alvim, Ele­

mentos de Teoria Geral do Processo, 2® edição. 
Editora Forense, 1993, p. 330.

78. V. Bochnovic, ob. cit., p. 60.

tipos de assentimento, ligando-se contu­
do, de maneira mais completa, à certeza]”.

Mathély76 também recorre ao dicioná­
rio para nos mostrar que a evidência é ‘‘la 
clarté qui rend quelque chose visibie”.

Carreira Alvim, ao tratar da prova e dos 
fatos que dela prescindem, conceitua o que 
seja fato evidente:77 “Fatos evidentes, di­
tos também intuitivos, são aqueles que se 
impõem ao raciocínio como decorrência 
natural de outros (Lopes da Costa). Assim, 
se um homem fala e se move, não há neces­
sidade de provar que está vivo; se alguém 
encontra um corpo pulrefeito, é evidente 
que se trata de um cadáver (Lopes da Cos­
ta). Provar o evidente é algo não apenas 
supérfluo, senão estúpido, ao menos para 
o direito”.

A idéia de que o que é óbvio não com­
porta atividade inventiva se originou na In- 
glatcrra a partir daquela que é hoje notoria­
mente conhecida como a “pergunta de 
Cripps” — Cripps question.™ Stafford 
Cripps, advogado dos recorrentes no caso 
Sharp & Dohme v. Boots Pure Drugs, for­
mulou-a da seguinte forma: “The real 
question is: was it for all practical purposes 
obvious to any skilled chemist in the State 
of Chemical knowledge existing at the date 
of the patent which consists of the Chemical 
literature available (...) and his general 
Chemical knowledge, that he could manu­
facture valuable therapeutie agents by 
making the higher alkyl resorcinols (...)?”.

Mas, principalmcntc quando tratamos 
de patentes de invenção, o que é óbvio para 
um pode não ser para outro. Afinal, quan­
do se trata de compreender matéria eminen­
temente técnica, o leigo está sempre em 
desvantagem cm relação ao entendido no 
assunto. O técnico, porém, é caracterizado 
como tal por ter conhecimento na matéria.

a) A obviedade ou evidência — O 
cerne da questão da atividade inventiva re­
side no conceito de obviedade. Não se in­
venta o que é evidente, ou óbvio, pois o 
que é evidente pode ser visto por qualquer 
um, está ao alcance de todos.

O conceito dc evidência é, antes de 
tudo, um conceito extrajurídico; o Novo Di­
cionário Aurélio di-la o “caráter de objeto 
de conhecimento que não comporte nenhu­
ma dúvida quanto à sua verdade ou falsi­
dade. [A evidência acompanha os diversos



78 REVISTA DE DIREITO MERCANTIL-106

79. V. Casalonga. ob. cit., p. 417.
80. Ob. cit., p. 157.

Outro ponto muito importante é que 
a comparação com o estado da técnica 
deve levar em conta a situação à data do 
depósito e, portanto, deve ser feita com a 
abstração de todos os componentes nele 
introduzidos desde então. Esta análise ad­
mite-se bastante delicada, principalmente 
porque no estado da técnica se incluem 
os fatos notórios ou ditos de conhecimen­
to geral, e a disseminação destes precisa­
rá ser talvez estabelecida à época do de­
pósito.

81. Em francês, rhomme de inélier, em in­
glês; man skilled in the art.

82. Ob. cit., p. 157.

b) Estado da técnica — Tanto novi­
dade quanto atividade inventiva são indí­
cios diretos da importância que determina­
da invenção tem para a sociedade; e mais: 
ambas são avaliadas com base no novo ní­
vel de conhecimento alcançado com a in­
trodução da invenção. Mas pode haver no­
vidade sem que haja atividade inventiva.

O exame deve considerar, preliminar­
mente, se a invenção traz uma efetiva ino­
vação, para só em seguida tentar qualificar 
tal inovação de modo a avaliar se ela é ou 
não resultante de atividade inventiva. Des­
tarte, a atividade inventiva é um requisito 
que vem qualificar a novidade, um requisi­
to complementar.

O conceito de estado da técnica, na 
forma como já abordado quando tratamos 
da novidade, se aplica de igual maneira à 
atividade inventiva, ou seja, as mesmas 
fontes usadas para determinar se há novi­
dade na invenção são aquelas em que o 
técnico no assunto deve basear sua opi­
nião para avaliar a atividade inventiva.

Entretanto, já vimos que, como tam­
bém ocorre, por exemplo, no âmbito da Con­
venção Européia,79 a nossa lei adiciona ao 
estado da técnica, exclusivamente para afe­
rição da novidade, o conteúdo de pedidos 
de patente já depositados mas não ainda 
publicados, desde que um dia venham a sê- 
lo.

Outrossim, como bem ressalta Ma­
thély,w’ no caso da novidade a comparação 
deve ser operada entre o objeto do pedido 
e cada elemento componente do estado da 
técnica que possa ser considerado como 
uma anterioridade em relação ao mesmo. Já, 
na avaliação da atividade inventiva deve- 
se tomar o estado da técnica em seu con­
junto.

c) O técnico no assunto — O terceiro 
elemento na identificação da atividade in­
ventiva corresponde ao técnico no assun­
to/1 Na França, a lei de 1968, que introdu­
ziu a condição da atividade inventiva, não 
falava especificamente no técnico no as­
sunto.

Mathély,82 que é quem nos dá a este 
respeito talvez a melhor análise, nos alerta 
para esta omissão, ressaltando a lei ameri­
cana que adota a posição geral da doutrina 
de que a avaliação da invenção em face do 
estado da técnica deve ser feita por um téc­
nico no assunto, ou na especialidade, como 
preferiu Pontes de Miranda.

A imensa especialização de alguns 
campos da ciência faz com que determina­
dos assuntos escapem completamente à 
possibilidade de avaliação por leigos na 
matéria. Sendo assim, ao avaliar se unia 
invenção preenche ou não o requisito da 
atividade inventiva, tanto a Administra­
ção quanto o Judiciário devem se louvar 
na opinião de uma pessoa com experiên­
cia e conhecimento na especialidade da 
invenção.

Ainda para Mathély, o técnico encar­
regado do exame não deve ser nem igno­
rante no assunto nem, no outro extremo, o 
pesquisador qualificado. Deve ser aquele 
com os conhecimentos normais da técnica

o que nos leva ao segundo elemento do 
critério, o estado da técnica.
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87. Ob. cit., p. 426.
88. Ob. cit., p. 73

83. Ob. cit., p. 333.
84. Albcrt Einstein, ainda jovem, em 1902, 

tornou-se examinador do Escritório Suíço de Pa­
tentes em Berna. Não se pode deixar de indagar se 
o cientista algum dia indeferiu um pedido de paten­
te de invenção por ser óbvio. A atual tendência da 
doutrina consideraria tal situação inadmissível.

85. A nova lei holandesa entrou em vigor 
em abril de 1995 e seu principal efeito foi termi­
nar com o procedimento de exame prévio na con­
cessão de patentes. A repartição holandesa pre­
tende assim diminuir o prazo de concessão de uma 
patente para 18 meses (v. Ladas e Parry, 
Information Letter, Netherlands, April 1995).

86. Ob. cit., p. 379.

d) Critérios adicionais — Mas, mes­
mo assegurados os elementos necessários

em questão o homem de conhecimento mé­
dio.

Carreira Alvim83 nos reporta a opinião 
de Calamandrei, para quem o fato notório é 
aquele cuja existência é conhecida pelo in­
divíduo de cultura média. Decerto, é pos­
sível entrever um paralelo entre as situa­
ções e a equanimidade da solução em ambas 
adotada/4

Cabe aqui um parêntesis importante. 
O exame do pedido de patente de inven­
ção prévio à sua concessão não é obrigató­
rio. Existem países, como a Holanda, que 
acaba de revisar sua legislação,85 que o dis­
pensam.

Gama Cerqueira86 nos mostra que o 
principal requisito para o bom funcionamen­
to do regime de exame prévio é um bom cor­
po de examinadores. Podemos agora en­
tender o motivo. Para bem avaliar o requisi­
to da atividade inventiva e, em suma, a exis­
tência de uma invenção a Administração 
deve manter um corpo de examinadores 
composto por técnicos nos diferentes as- 
suntos que podem ser objeto de patentes 
de invenção.

O Judiciário, nas perícias que determi­
nar ao longo do procedimento probatório, 
também certamente deverá levar em conta 
esse critério legal, para só considerar pare­
ceres de técnicos qualificados.

à correta identificação da atividade inven­
tiva, o critério continua sendo de caráter 
extremamente subjetivo. Por conta disso, 
a doutrina indica critérios auxiliares, in- 
diciários do cumprimento do requisito. 
Casalonga87 nos aponta alguns desses 
critérios.

Para ele, o primeiro ponto a considerar 
seria a prévia existência de uma necessida­
de há muito tempo insatisfeita. Aquele que, 
apesar das dificuldades, apresenta a solu­
ção, provavelmente fá-lo-á exercendo ati­
vidade inventiva. Mas não se pode dizer 
que o critério seja conclusivo, pois o pro­
blema pode existir por muito tempo sem que 
ninguém realmente o enfrente.

Segundo o autor, a dificuldade da re­
solução do problema solucionado pela in­
venção pode ser demonstrada a contrario 
sensu, caso posteriormente se comprove 
que a invenção tem uma aplicação de al­
cance muito maior do que originalmente se 
pretendia.

Também, se a invenção quebra precon­
ceitos técnicos, isto é, idéias, conceitos e 
usos disseminados na comunidade tecno- 
científica mas nunca comprovados empiri­
camente, então também é possível que aí 
esteja presente atividade inventiva. Ou seja, 
caso o resultado da invenção seja inespe­
rado, então isso pode ser indicativo de ati­
vidade inventiva.

Um derradeiro ponto levantado pelo 
autor é a possibilidade de um avanço notá­
vel na técnica da invenção em decorrência 
de sua introdução. Ou seja, se diferenças 
em produtividade ou eficiência fora do 
normal são obtidas pelo uso da invenção, 
então tem-se um novo indício de atividade 
inventiva.

Bochnovic88 nos mostra que o suces­
so comercial também é um outro indício nor­
malmente considerado em alguns países, 
como a Inglaterra e o Canadá. Afinal, se a 
invenção é bem aceita pela sociedade, fica
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5. Conclusão

89. Bill Schuunnan. Equivalence, trabalho 
exposto no Third Open Fórum da The Interna­
tional Federation of Intellectual Property Attor- 
neys — FICPI, outubro. 1996.

art. 92, letra “e”, da antiga lei, onde também 
se tem por escopo evitar que meras mudan­
ças de forma, tamanho ou material, ou sim­
ples justaposições de elementos conheci­
dos, sejam consideradas como invenções 
autónomas sem que seja constatado qual­
quer efeito técnico novo.

demonstrada a sua utilidade, e, conseqúen- 
temente, a sua realidade.

Nos dias de hoje, porém, o sucesso 
comercial pode ser, em grande parte, resul­
tado de um bom plano de comercialização 
com grande peso na propaganda e em uma 
distribuição eficiente do produto, sem que 
obrigatoriamente este seja resultado de 
uma real invenção.

Importante ressaltar, no que concerne 
a estes critérios adicionais, é que, tratando- 
se dc provas indiretas da existência de ativi­
dade inventiva, só têm valor ponderável 
quando avaliados em seu conjunto.

e) A teoria da equivalência — Esta 
teoria é normalmente usada para verificar a 
contrafação de produtos patenteados, mas 
também pode ser aplicada com igual suces­
so para verificar a inexistência dc atividade 
inventiva.

Por essa teoria, dois produtos ou pro­
cessos podem ser considerados como equi­
valentes se eles realizam a mesma função, 
da mesma forma, obtendo o mesmo resul­
tado.w Sendo equivalentes, as diferenças 
em forma, material ou tamanho podem ser 
consideradas como irrelevantes no que tan­
ge à contrafação e, da mesma forma, à ativi­
dade inventiva.

A Suprema Corte americana tentou 
definir a forma de aplicação desta doutrina 
ao julgar o caso Graver Tank and Manu- 
facturing Co. v. Linde Air Products Co.: 
“(a) Policies behind the doctrine of equiva- 
lents: To preveni lhe situation where a 
copyisl benefits from the patented inven- 
tion by making insignificant changes to 
the invention to escape the limitations of 
the claims, and thereby elude infringement 
liability”.

É de se notar a similaridade entre o con­
ceito de equivalência e o introduzido pelo

A introdução em nosso ordenamento 
jurídico da atividade inventiva no rol de re­
quisitos legais de patenteabilidade vem 
adequar o nosso direito positivo ao pensa­
mento da corrente majoritária da doutrina 
que entende que esta é a melhor maneira dc 
comprovar a existência de uma invenção 
palenleável.

Um outro motivo determinante dessa 
mudança se encontra em disposições con­
cretas prescritas pelo tratado GATT-TRIPS 
no que concerne aos requisitos de privile- 
giabilidade.

A doutrina, de uma forma geral, atribui 
ao requisito da atividade inventiva um ca­
ráter acentuadamente subjetivo, o que jus­
tificou o exame aqui feito do ato adminis­
trativo de concessão de uma patente de 
invenção, visando a avaliar as possíveis 
implicações da nova lei.

Concluiu-se que, sendo um ato admi­
nistrativo vinculado, sujeito, portanto, às 
condições e requisitos expressos em lei para 
a sua realização, a concessão de uma pa­
tente de invenção deve sempre se pautar 
pela finalidade prevista em lei para tal ato; 
e, sendo assim, a avaliação de qualquer re­
quisito legal, por mais subjetivo que seja, 
não lhe subtrai o caráter de vinculação. O 
desrespeito à finalidade, porém, implica des­
vio de poder, dando azo à anulação do ato 
administrativo.

Em seguida, as condições legais de 
patenteabilidade foram examinadas indivi­
dualmente. A suscetibilidade de aplicação 
industrial e a novidade são, como vimos, ve­
lhas conhecidas do nosso direito, e a nova
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de inventiva quando se leva em conta a pri­
meira.
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no entanto, a doutrina internacional e a na­
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valor na apreciação da matéria na medida 
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lei não fez, em respeito a elas, grandes mu­
danças. Sendo digna de nota, apenas, a con­
cessão de um “período de graça’’ de um ano 
ao inventor, dentro do qual a divulgação da 
invenção não prejudica a novidade.

Quanto à atividade inventiva, viu-se 
que está intimamente ligada à existência da 
própria invenção. Foi apresentada apenas 
uma definição para a mesma, dada a grande 
dificuldade da doutrina cm conceituá-la. 
Constatou-se que a tendência geral é a de 
identificar a existência desse requisito de 
forma indireta.

A lei estipula que há atividade inven­
tiva quando a invenção não decorre de 
maneira óbvia do estado da técnica ao ser 
examinada por um técnico no assunto.

O estado da técnica é composto por 
todo o conhecimento disponível sobre o 
assunto da invenção. A pessoa indicada 
pela lei para fazer a avaliação da invenção, 
em face do estado da técnica, é, logicamente, 
o técnico no assunto. Este deve ler como 
característica principal a posse de um co­
nhecimento médio da matéria.

Mas o conceito de obviedade é essen- 
cialmcntc um conceito relativo, que muda 
de pessoa, para pessoa, e, por conta disso, 
a doutrina e a jurisprudência apontam ou­
tros critérios que podem servir para confir­
mar a existência do requisito.

Assim, a existência de um problema ou 
necessidade que por muito tempo se dese­
jou solucionar ou atender, a utilidade de 
alcance comprovadamente maior do que 
aquele inicialmente pretendido, a demoli­
ção de preconceitos técnicos por muito 
tempo existentes c um avanço anormal na 
técnica em questão são indícios que po­
dem ser examinados em conjunto e em pa­
ralelo ao critério legal para a constatação 
da existência de atividade inventiva.

Também examinada foi a teoria da equi­
valência, pela qual a comunhão de função, 
forma e resultado acarreta que dois produ­
tos ou processos devem ser considerados 
como equivalentes. A equivalência implica 
que a segunda invenção carece de ativida-
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