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O tema desta nota € a ocorréncia de nulidade em grande ntimero de patentes versando
sobre inventos relativos a quimica e drea farmacéutica, incluindo-se também o campo
dos defensivos agricolas, concedidos sob o Cédigo de Propriedade Industrial de 1971.

Em atuacdo seguramente de boa fé, mas erronea e diretamente contrdria a lei, o INPI
concedeu a época numerosas patentes que, na verdade, protegiam produtos quimicos,
farmacéuticos ou ndo. Algumas destas patentes subsistem como matéria judicial em
discussao, e a questdo resulta ainda corrente crucial.

Esta nota reitera posi¢do doutrindria expressa pelo autor em 1988, constituindo, desta
forma, posicdo assente a confirmada pelo exame e rediscuss@o do tema por mais de duas
décadas.

A exclusao de certas combinacoes na lei de 1971

Cabe aqui um importante esclarecimento histérico. Até o Acordo TRIPs, parte do
Tratado de Marraqueche da Organizacdo Mundial do Comércio, todos os paises
membros da Convencdo de Paris estavam livres para dar, ou denegar, patentes para
determinadas dreas da invenc¢do, por motivos de politica publica !

1'Tal poder continua, mas em esferas limitadas.. O art. 27 de TRIPs determina que os Estados Membros
concedam patentes para todas invenc¢oes, tanto de produto quanto de processo, e em todos os setores
tecnoldgicos. Os requisitos da protegdo siao os classicos: que seja nova, envolva um passo inventivo e seja
passivel de aplicacdo industrial. Devera haver protecdo e a patente devera poder ser usada sem discriminagao
quanto ao local de invengio, quanto a seu setor tecnolégico e quanto ao fato de os bens serem importados ou
produzidos localmente. O Acordo TRIPS da OMC veda exclusdes legais de qualquer area da tecnologia do
campo da protecio - exceto em poucos casos especificos. A luz do Acordo os paises membros apenas podem
excluir patentes das inven¢des: a) contrarias a ordem publica ou a moralidade, inclusive para proteger a vida e
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Em exercicio desse poder derivado da lei internacional 2 0s paises exerciam
efetivamente tal exclusdo, em especial no tocante aos inventos quimicos e, quase
universalmente, os farmacéuticos. A lei aplicdvel ao caso em andlise, a 5.772/71,
excluia da patente os seguintes inventos, entre outros nao pertinentes a este estudo:

b) as substancias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos
quimicos, ressalvando-se, porém, a privilegiabilidade dos respectivos
processos de obteng¢ao ou modificacao;

¢) as substancias, matérias, misturas ou produtos alimenticios, quimico-
farmacéuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os
respectivos processos de obtencao ou modificacao;

d) as misturas e ligas metalicas em geral, ressalvando-se, porém, as que,
nao compreendidas na alinea anterior, apresentarem qualidades
intrinsecas especificas, precisamente caracterizadas pela sua
composicao qualitativa, definida quantitativamente, ou por tratamento
especial a que tenham sido submetidas;

e) as justaposicOes de processos, meios ou 6rgdos conhecidos, a simples
mudanca de forma, propor¢des, dimensdes ou de materiais, salvo se dai
resultar, no conjunto, um efeito técnico novo ou diferente, nao
compreendido nas proibi¢des deste artigo;

A alinea d) ndo pode ser analisada em separado. A exclusdao de patentes relativas a
produtos farmacéuticos, introduzida em 1945, foi sucessivamente acrescida dos
processos que levam a obtencdo desses produtos e, enfim, a vedacdo dos inventos
relativos a produtos quimicos em geral, e ndo s6 aos farmacéuticos.

Vedacao de patenteamento de produtos quimicos e padrao de
reivindicacoes de misturas sob o cédigo de 1971

Convém comecar nosso raciocinio perguntando-nos por que se vedava o patenteamento
dos produtos quimicos. A proibicdo, que data do Cédigo de 1945, € explicada pelos
comentadores da época:

saude hu-mana, animal ou vegetal, ou para evitar sério prejuizo ao meio ambiente. b) métodos de diagnéstico,
de tratamento e de cirurgia, animal ou humana. ¢) animais que nio sejam microorganismos; d) plantas que
ndo sejam microorganismos, mas quanto as variedades de plantas deve haver um sistema de protecdo
especifica; e) processos essencialmente biolégicos para producio de animais e de plantas, exceto pro-cessos
ndo biolégicos ou microbiolégicos.

2 A lei de Propriedade Intelectual em todos os paises de constitui¢do explicita estd, como toda legislagao
ordinaria, condicionada pelo espago que a Constitui¢do abre para a criagdo de exclusivas; este espago abre ao
legislador ordinario um campo a discricionariedade de solugdes para o sistema de patentes, marcas, etc. Com
a importincia do sistema internacional para a Propriedade Intelectual (vide nosso Uma Introducio a
Propriedade Intelectual, 2°. Ed. Luemn Juris, 2003: “Se h4 um sistema de propriedade dos bens intelectuais,
ele deve ser, necessariamente, internacional”.) o quadrado ganha uma terceira dimensdo: a do espaco
correspondente, no qual o legislador pode discricionariamente construir a lei nacional, sem opor-se as
obrigacoes internacionais do Estado Brasileiro. A intercessio ndo é necessariamente univoca, eis que, pelo
menos no nosso sistema, a Constitui¢do prvalece sobre os Tratados, que, por sua vez, ttm no campo da PI
idéntica hirarquia as leis ordinarias. Assim, esta o legislador no exercicio da soberania nacional constrangido pelo
espago constitucional e induzido pelo espago internacional. Esta metafora certamente evoca a nogio poligonal
de Hans Kelsen ainda que num sentido diverso do que expresso em Teoria Pura do Direito. Trad. Coimbra:
Arménio Amado, 1976, 4* ed..



"As invengdes de novos produtos quimicos, em tese, sdo privilegidveis, como as de
outros produtos, ndo havendo motivos de ordem juridica ou de ordem técnica que
justifiquem a sua exclusdo da protecdo legal. Motivos de ordem econdmica, porém,
desaconselham a concessdo de privilégios para este género de invencdes, os quais se
considram prejudiciais ao desenvolvimento das industrias quimicas, porque conferindo
a patente ao seu concessiondrio o direito exclusivo de fabricar e vender o produto, ainda
que este possa ser obtido por processo diferentes, impede o aperfeicoamento dos
processos existentes € a criacdo de novos processos mais tteis e vantajosos sob o ponto
de vista da sua eficiéncia ou economia. De fato, sabendo que a fabricacdo do produto é
exclusiva do titular do privilégio, outros inventores nao terdo interesse de melhorar os
processos conhecidos e de inventar novos processos dos quais ndo poderiam utilizar-se;
ou procurardo obter a patente do processo no estrangeiro, onde a fabricagdo do produto
seja livro, o que também redunda em prejuizo para a indudstria do préprio pais.
Comparando o grande desenvolvimento das industrias de produtos quimicos na
Alemanha com o menor progresso dessa industria na Franca, os autores consideram
esses fatos, em grande parte, como consequéncia dos sistemas legislativos vigentes
nesses paises; pois, ao passo que na Alemanha a auséncia de patentes para produtos
quimicos favorece o progresso da industria, permitindo o constante aperfeigoamento dos
processos, na Franca os inventores encontram fechado o caminho para novas
invengdes. Os inconvenientes do sistema francés, alids, foram previstos, quando se
discutia a Lei de 1844, tendo Michel Chevalier advertido: "Si vous brévetez les produits
chimiques, votre législation agira a la fagon de 1'édit de Nantes: elles obligera l'industrie
nationale a s'expatrier” 3

Se o propésito especifico da vedagdo era de politica industrial, e se caracterizava como
a necessidade de proteger a industria nacional, a interpretacdo do Cédigo de 1971 como
um todo ndo poderia fraudar tal propdsito. Em particular, ndo se podia admitir que a
politica econdmica implementada pela alinea b) do Art. 9 do CPI fosse comprometida
esvaziada pela alinea d) do mesmo artigo.

Desta maneira, a interpretacao do Art. 9, d) do CPI nao pode ser tal que importe em
violacdo do Art. 9, b).

No entanto, como notamos a época 4 eram numerosissimos os pedidos de patentes de
composicao de produtos quimicos depositados no INPI. Uma parte consideravel destes
pedidos se caracterizava pela simples mistura de ingredientes ativos - por exemplo, um
inseticida - com um componente de suporte: soluvente, fumigeno, etc.

Simplesmente, as respresentantes brasileiras das patentes de familias que, no exterior,
eram reivindicadas como produtos quimicos, aqui apareciam trasvestidas de patentes de
composi¢do, muitas vezes sem quaisquer atributos que justificassem a transposicao.
Solicitava-se protecdo para misturas de um produto obtido por meios ou processos
quimicos com uma quantidade qualquer (ou: entre 0,5 e 99,5%) de jornal picado para
fazer fumaca.

A peculiaridade da Lei 5.772/71

Patentes de combinag¢do sdo uma constante dos sistemas de patentes; a lei brasileira em

3 Gama Cerqueira, Tratado, 2a. Ed. Vol. 1, pag. 349. O seu contemporaineo RODRIGUES. Clovis
Costa.Concorréncia Desleal. Rio de Janeiro: Editora Peixoto, 1945, p. 231-237, mais espontineo e muito
menos técnico, mas como um dos autores do projeto de 6digo, nota: “A privilegiabilidade do produto ¢, por
varias razdes, condenavel. Os pafses que a adotaram e adotam ainda, tiveram as suas industrias quimicas
sacrificadas, sem grandes perspectivas de desenvolvimento”.

4 Em artigo, publicado a época em que o autor era Procurador Geral do INPI, Patentes e Problemas, Revista
de Direito Mercantil no. 76 em 1988.



vigor, conquanto sem referir-se diretamente a modalidade, contempla-as como um das
hipéteses possiveis de invento.

O Dec. Lei 7903/45, o Cédigo de 1945, assim dispunha nos pontos pertinentes:

"Art. 8° - Nao sdo privilegidveis ...

2°) as invengdes que tiverem por objeto substancia ou produtos alimenticios
e medicamentos de qualquer género;

3°) as invencdes que tiverem por objeto matérias ou substancias obtidas por
meio ou processos quimicos; ...

Paragrafo inico:  Na proibi¢ao constante dos nimeros 2° e 3°, deste artigo,
ndo se incluem e em consequéncia podem ser privilegiados; ...

e) as ligas metdlicas e misturas com qualidade intrinsecas especificas,
perfeitamente caracterizadas pela sua composi¢ao."

O Dec. Lei n° 254/67 prescrevia:

"Art. 6° - Sdo ainda privilegidveis: ...

c) as ligas metdlicas e, bem assim, as misturas com qualidades especificas
perfeitamente caracterizadas pelas suas composi¢des qualitativas e
quantitativas."

O Dec. Lei n° 1005/69, numa redacao reproduzida pelo Cédigo em vigor, dispoe:

"Art. 8° - Nao sao privilegidveis: ...

d) as misturas e ligas metélicas em geral, ressalvando-se, porém, as que, ndo
compreendidas na alinea anterior, apresentarem qualidades intrisecas,
precisamente caracterisadas pela sua composicdo qualitativa, definida
quantitativamente, ou por tratamento especial a que tenham sido
submetidas."

Desta sucessdo histérica, nota-se que a proibicdo do patenteamento de produtos
quimicos foi sempre mitigada pela aceitacdo da privilegiabilidade de certas misturas,
desde que qualificadas por uma série de limitagdes. Da sucess@o histérica também se
comprova que o preceito equivalente ao Art. 9, d) da Lei 5.772/71 sempre abrangeu
misturas, de um lado, e ligas metdlicas, de outro, essas ultimas obviamente como um
exemplo especialissimo de mistura.

Constante em tal evolugdo foi a exigéncia de "qualidades especificas", a qual se apunha,
nos Cddigos de 1945, 1969 e 1971, a de ter também "qualidade intriseca".

A segunda série de exigéncias é quanto a caracterizac¢do de tais qualidades. O Cédigo
de 1945 dizia simplesmente que as qualidades das misturas deveriam ser caracterizadas
"pela sua composi¢ao”. O de 1967 (que ndo exigia a qualidade intriseca) quis que as
qualidades fossem '"perfeitamente caracterizadas pelas composi¢des qualitativas e
quantitativas". As redagOes posteriores mencionam que as qualidades devem ser
caracterizadas "pela composi¢do qualitativa, definida quantitativamente" dando como
op¢do que sejam caracterizadas por '"tratamento especial a que tenham sido
submetidas".



No momento em que a patente a que se refere este estudo foi solicitada e concedida,
pois, ndo bastava que a mistura tivesse qualidades especificas intrisecas, mas também
devem ser tais qualidades evidenciadas por composicdo qualitativa, que fosse definida
quantitativamente: € o caso da mistura em que as qualidades intrisecas especificas
derivam da interag¢do de seus componentes. A lei também concebia a hipétese de que as
famosas qualidades intrisecas especificas fossem fruto nao de seus componentes, mas de
processo, o que o texto chama de "tratamento especial".

O que é Mistura

Quando se tomam duas substincias e se as pdem em condi¢des de interagir
efetivamente, duas coisas podem ocorrer: ou a mutua acdo implica em modificacio
estrutural, ao nivel atdmico (e se tem uma rea¢do quimica) ou a mutua a¢do implica em
atuacdo fisica, sem modificacao no nivel atbmico.

Claro estd que se pode ter também a hipétese de os componentes nao interagirem,
permanecendo como mera justaposicdo de ingredientes. Colocando-se num mesmo
invélucro canela em po e agucar, o resultante serd algo doce, com o aroma e sabor do
cinamomo; mas nenhuma interacdo houve. Cada componente guardou suas qualidades
intrinsecas especificas, que se manifestam na mistura, mas a mistura, ela mesma, ainda
que tendo qualidades especificas - o de ser doce, com aroma a canela - ndo tem
qualidades intrinsecas.

A definicdo de intrinseco, neste passo, merece ser lembrada: conforme diz de Placido e
Silva em seu diciondrio juridico, intrinseco, "do latim intrinsecus (por dentro,
interiormente), quer exprimir o que vem ligado a coisa mostrando-se elemento que lhe é
essencial, indispensdvel ou lhe € inerente. E deve vir dentro ou contido nela".

Assim € que a mistura do exemplo carecem as qualidades intrinsecas, dela mesma. Fora
das qualidades dos componentes (dogura e aroma), nada mais hd. Haveria, se além de
doce e aromatica, a mistura ainda fosse explosiva, por exemplo, ndo o sendo nem o
acucar a canela.

Assim, em tese, ter-se-ia 0 composto quimico em que os componentes se interagem em
nivel atdmico, e a mistura, onde nao hd esta interacdo. Dentre as misturas, por sua vez,
algumas ha que ndo resultam de qualquer interagdo (os componentes sdo simplesmente
justapostos) enquanto que outras sofrem uma interacdo de carater fisico, ndo quimico,
consequentemente ndo implicando em mutac¢des ao nivel atdmico.

Isto, em tese. Porém, € de se indagar: existem tais misturas com interagdes fisicas?.

Sem precisar sequer se valer dos autores da ci€ncia quimica e fisica, pode-se ja dar pela
afirmativa. Os especialistas em direito patentdrio indicam a existéncia de tais misturas
como objeto proprio de patentes, e os exemplos ja patenteados enfatizam a realidade da
hipétese.

Peter Rosemberg, em seu Patent Law Fundamentals, 6-17, 1980, falando das varias
"compositions" possiveis, diz:

"O modo de combinag¢ao pode ser (1) quimico, como no caso de compostos;
ou (2) fisico, como no caso de misturas (...) Assim como os componentes de
uma madaquina patentedvel, os componentes ou ingredientes de uma
composicdo de matéria patentedvel t€ém de cooperar para produzir um
resultado unitario ou seja, tém de exibir, quando em associacdo, um



conjunto de propriedades diferentes daqueles que tém os constituintes
separadamente”.

Um exemplo do que seria tal "acdo unitdria, propria da mistura e nao de seus
componentes”, € dada pelo mesmo autor a fls. 9-37 de seu livro:

"Um remédio para tratamento do alcoolismo que se caracterizaria pela
mistura fisica de dois ingredientes. As peculiaridades fisicas da mistura, no
caso, conservariam cada ingrediente segregado no interior do vidro,
aumentando desta forma a estabilidade e a vida tutil do remédio; outras
misturas de ingredientes de mesmo efeito nao guardariam tal segregacao, e
seriam mais instaveis".

H.B. Roy, em um artigo especificamente sobre a matéria, publicado na Vol. 10 do
jounal of The Patent Office Technical Society, pg. 94-98, 1976, explica melhor a
diferenca entre as misturas sem efeito unitdrios e aquelas que os tem. Conforme diz, o
autor, ndo h4 efeitos unitdrios nas justaposicdes (ou, em inglés, mixtures), que sao
meras agregacdes das propriedades dos componentes: Cada ingrediente age de maneira
autdbnoma, sem levar em conta a presenca dos demais. O exemplo, segundo o
especialista, € o da mistura de um inseticida e um diluente.

Mas existem misturas por composi¢ao (ou, em inglés, intermixtures), em que a juncao
de dois ou mais ingredientes resulta "em uma propriedade adicional ou diferente, que os
componentes ndo tem em comum". Os exemplos, segundo o autor:
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a jun¢ao de um PVC, um estabilizador e um lubrificante; emulsoes,
suspensOes e dispersdes que resultam em atividade extra devido a
"inordinately large suface area".

Uma das formas mais 6bvias deste efeito unitdrio, intriseco, que devem ter as misturas
para serem objeto de patentes € o sinergismo, ou, como o define Rosemberg, pg. 9-35, a
situacdo em que a acdo combinada de dois ou mais agentes ¢ maior do que a soma da
acdo de cada agente individualmente.

Assim € que Donald G. Daus, ao analisar a lei brasileira na revista do Max Planck
Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, de
Munique - o periédico de maior reputagdo na drea - diz o seguinte:

"uma composicdo do tipo "composto x e um carregador inerte pode ter
sérios problemas quanto ao disposto no Art. 9, d) do CPI, salvo se apresentar
uma faixa percentual especifica e prova de efeito sinergistico".

Reivindicacoes de Composicao

Como definido pelo Manual de Exame do INPI - 2.5.1 uma composi¢do é um
agrupamento de ingredientes com um determinado propdsito °. Fregiientemente, o
objeto de uma reivindicagdo de composicdo tem a forma de uma mistura de
ingredientes, cujo exemplo mais egrégio serd, talvez, a jun¢ao de um medicamento ativo
e excipientes, numa cdpsula.

5 Diretrizes para o exame de pedidos de patente nas dreas de biotecnologia e farmaceutica depositados apds
31/12/1994, encontrado em http://denisbarbosa.addr.com/diretrizes1.doc.



Fora dessa nocao do Manual, ndo h4, no Direito Brasileiro, definicao legal do que seja
patente de combinacdo. Nos diciondrios juridicos, porém, 1é-se a preciosa definicdo do
Black’s Law Dictionary:

“Patentes de combinagdo — Patentes na quais o invento reivindicado reside
numa combinagdo ou arranjo especifico de elementos, € ndo nos elementos
eles mesmos. Invento no qual nenhuma das partes ou componentes é nova,
nem reivindicada como nova, nem qualquer parte da combinacio, que nio o
todo dela, reivindicada como nova ou a qual se atribui qualquer resultado

especifico” 6.

Em tal patente, pois, a inveng¢do reivindicada estd numa combinacdo de elementos, € ndo
nos elementos singulares; nela, nenhum dos elementos serd reivindicado como novo,
nem qualquer combinacdo diversa do todo serd tida como nova, nem serd a esta
imputada um resultado industrial especifico .

. . 8 . 9 . . . e~ .. L.
A doutrina brasileira ° e estrangeira ~ ndo parecem divergir da definicdo do diciondrio
legal americano. Assim € que se 1€ em um cldssico tratado franc€s sobre patentes:

“Cette forme d’invention porte en fait, comme on I’a vu, sur un moyen
complexe. C’est ce moyen complexe, constitué par une combinaison de
moyens élémentaires connus eux-mémes, qui est seul protégé par le brevet,
la protection étant d’ailleurs, en principe, limitée a la mise en oeuvre de cette
combinaison en vue d’obtenir le résultat ou le produit industriel précisé au
brevet. Les moyens individuels ne sont pas protégés par un brevet de
combinaison” ° (Grifamos)

Também € ponto assente em Direito Patentdrio que ndo constituem combinagdo dois
elementos que apenas se justapdem num contexto; por exemplo, o aparato de teste e o
objeto testado, o sensor e o objeto detectado, enfim o objeto passivo de uma atividade
de leitura e o aparato ou processo leitor; simplesmente ndo h4, neles a atuagdo conjunta,
pressuposto da combinacao:

¢ Combination Patent - Patents in which the claimed invention resides in a specific combination or
arrangement of elements, rather than in the elements themselves. One in which none of the parts or
components are new, and none are claimed as new, nor is any portion of combination less than whole
claimed as new or stated to produce any given result.

7 MIRANDA. Pontes de. Tratado de direito privado — Tomo XVI. Propriedade intelectual. Propriedade
industrial, Sao Paulo, RT, 4 edigao, 1983, p 275

8 Gama Cerqueira, “Tratado de Propriedade Industrial”, Ed. Forense, 1952, vol. II, Tomo I, p. 65. Douglas Daniel
Domingues, “Direito Industrial - Patentes”, Ed. Forense, 1980, p. 40. Paulina Ben Ami, “Manual de Propriedade
Industrial”, Promocet, 1983, p. 41 e seg.

9 Chavanne e Burst, “Droit de la Propriété Industrielle”, Dalloz, 1976, p. 37 e seg. Ed. J. Delmas, “Droit et Pratique
des Brevets d’Invention”, p. C10-C16. Alain Casalonga, “Brevets d’Invention, Marques et Modeles”, LGDJ, 1970, p.
13 e seg. Devant, Plasseraud, Gutmann, Jaquelin e Lemoine, “Les Brevets d’Invention”, Dalloz, 1970., p. 60 e seg.
Foyer e Vivant, “Le droit des brevets”, PUF 1993, p. 165.

10 Devant, allii, p. 62. Note-se, porém, que em J.Delmas, Ed., p. C16, se admite, ainda que sem suporte
jurisprudencial, a combinag@o em que algum elemento seja novo. Devant, op. Cit. loc. cit., sobre tal questdo, lembra
que, nestes casos, o inventor “devait préciser dans le texte du brevet que celui-ci portait a la fois sur le moyen
nouveau et la combinaison nouvelle”.



“Mais les moyens doivent concourir 2 un résultat commun; les moyens
. . c 11
doivent coopérer en vue de un résultat commun”

A individualidade da invencao de combinacao

Central no conceito de invencdo de combinacdo é que ela consiste em uma solucdo
técnica distinta dos elementos combinados, buscando-se nela, € ndo em seus
componentes, os pressupostos de patenteabilidade (novidade, utilidade, atividade
inventiva), assim como o parametro para avaliar a sua eventual violacao.

Na expressao de Pontes de Miranda, ha de exsurgir unidade técnica, pelo resultado técnico
unitdrio ':

Tivemos, nds mesmos, de tratar da questdo, no contexto do direito patentario brasileiro,
ao examinar a questdo de certas patentes do setor quimico:

“29. E de se perguntar, assim, por que s as misturas de tipo composi¢ao sdo
patentedveis.

30. A resposta parece ser simples: porque sO nelas, onde existe um efeito
proprio, intrinseco, pode se vislumbrar uma inven¢do. Em outras palavras,
s6 nas misturas de tipo composicdo existe individualidade inventiva
suficiente. Em misturas onde a novidade, a atividade inventiva ou a utilidade
industrial estejam nos componentes, a patente, se possivel, seria dada a esses
€ ndo a mistura.

31. Assim € que dizem Burst e Chavanne (Droit de la Propriété Industrielle,
1976, p.. 28):

“A simples reunido de dois produtos em um sé, sem a coopera¢do de um
com o outro para formar um resultado de conjunto ndo forma produto
novo”.

43. A novidade vai ser vista na mistura, em si, € N30 em seus componentes.
Isto quer dizer que os componentes podem ser novos ou conhecidos; o que
se vai ver € a propriedade adicional ou diferente, que ha na mistura, e ndo ha
nos seus componentes somados.

44. Quando os componentes sao conhecidos, alids, cabe o preceito do Art. 9,
e), de que as “‘justaposicdes” (termo ai impropriamente utilizado) sé sdo
patentedveis se tiverem um efeito técnico novo ou diferente.

45. Quando algum, ou todos os componentes sdo novos, pareceria, a
primeira vista, que a mistura seria nova. Nao € o que ocorre, porém.

11 Chavanne e Burst, op. cit., p. 37. O resultado industrial de uma invencdo sio os efeitos produzidos pelos meios
que a constituem. E o problema a ser resolvido. O efeito tem de ser técnico, ou seja, concreto, real e pressupondo
alguma alteragdo nas forcas da Natureza. Note-se que € preciso distinguir o efeito técnico e o que dele resulta. Muitas
ve-zes o resultado de uma invengéo ndo €, por exemplo, no caso da invencéo de produto, o produto em si. O resultado
¢ o efeito técnico que vai resultar no pro-duto.

2 MIRANDA. Pontes de. Tratado de direito privado — Tomo XVI. Propriedade intelectual. Propriedade
industrial, Sao Paulo, RT, 4* edicao, 1983, p.275



46. Em primeiro lugar isto ndo ocorre porque a invencdo patentedvel é a
resolucdo de um problema técnico de uma forma que nao esteja no estado da
técnica, ou dele ndo decorra obviamente. Como se resolve o problema
técnico? Se for pela acdo dos componentes, ou da soma deles, a invengdo
estd nos componentes, € ndo na mistura. O que ha de novo na mistura nao é
invencao patenteavel.

47. Em segundo lugar, porque também vige quanto as invengdes de misturas
o principio da equivaléncia dos fatores. Tal principio teve sua defini¢do mais
precisa na decisao da Suprema Corte dos Estados Unidos no caso Winam.
V. Denmead, 56 US. (15 How) 330 (1853): “copiar o principio ou modo de
operagdo descrito € uma violacdo de patente, embora tal cdpia seja diversa
em forma ou em propor¢cdo”. Em outras palavras, o que se patenteia é a
fun¢do, e ndo os ingredientes.

48. A Suprema Corte havia j4 detalhado suas conclusdes nesta matéria na
decisdo do caso Graver Tam & Mfg. Co. v. Linde Air Prodcts. Co. 339 U. S.
605, (1950).

“Equivaléncia, do direito patentdrio, ndo € o prisioneiro de uma férmula e
ndo € um absoluto que deva ser considerado no vdcuo. Nao se exige
identidade completa para todo propdsito e em todo caso. Ao determinar
equivalentes, coisas que sdo iguais a mesma coisa podem ndo ser iguais
entre si e, da mesma maneira, coisas que sdo diferentes para a maior parte
dos objetivos, podem ser as vezes equivalentes. Tem-se que dar aten¢do ao
propdsito para o qual cada ingrediente é usado numa patente, as qualidades
que tal ingrediente tem quando combinado com outros ingredientes, e a
funcdo que ele deve desempenhar™.

49. Neste caso, chegou-se a conclusdo de que uma mistura contendo silicato
de manganés era equivalente a uma mistura contendo silicato de magnésio,
apesar de magnésio e manganés terem propriedades diversas, porque a
func¢do desempenhada era a mesma a luz do estado-da-arte. (Rosemberg op.
cit. p.. 17-38).

50. Vander Haeghen, em seu Le Droit Intellectual, vol. 1, no. 223, 1936
define o principio da equivaléncia de fatores da seguinte forma:

“Como regra, ndo ha invencao privilegidvel na substituicio de um fator
técnico por outro, quando desta substituicdo ndo resultar um efeito técnico
imprevisto”.

51. Como se V€, quer se faga a aplica¢do do principio no que toca a violag@o
de patentes, quer se o faca no que toca a apuracio de patenteabilidade, o que
se vai levar em conta é a funcdo, ou, em outras palavras, a resolu¢ao do
problema técnico especifico.

52. Ora, como no sistema brasileiro ndo se d4d patente aos produtos
quimicos, a novidade que decorre de um novo ingrediente de mistura s6
aproveitard a patenteabilidade da mistura quando nesta exerca uma fungao
nova. Em outras palavras, o fato de o inseticida ser produto novo ndo torna a



mistura nova, para efeitos do direito patentario, sendo quando faz com que a
mistura resolva um problema diverso daquele resolvido pelo inseticida em
si, e, além disso, quando faz com que esta resolugdo seja nova.

53. Melhor explicando: se todos os inseticidas conhecidos ddo um efeito
“X” ao serem misturados com o solvente “Y”, € se um novo inseticida “Z”
da um efeito “X” ao ser misturado com todos os solventes conhecidos, mas
ao ser misturado com o solvente “Y”’ da um efeito “X + 17, entdo o efeito da

mistura do solvente “Y” e do inseticida “Z” € novo, e ndo um simples
resultado da equivaléncia de fatores.

54. O teste a ser aplicado, assim, € o seguinte: abstraida a novidade do novo
ingrediente, hd novidade na mistura? Ou, posto de outra forma: deve tratar-
se, para efeitos de andlise de novidade, a mistura que tenha um ingrediente
novo como se fora a mistura de ingredientes conhecidos B

55. Uma outra forma ainda de expressar o mesmo teste €: aplica-se, para
apurar a novidade de uma mistura que inclua ingrediente novo, os
parametros usualmente empregados para determinar a existéncia da
atividade inventiva. Arriscando-nos a repetir em demasia, enfatiza-se que se
vai apurar tal novidade quanto a mistura, e ndo quanto aos ingredientes.” 14

Note-se que, embora autores cldssicos brasileiros classifiquem a patente de combinagao
como de meio, a rigor a combinagdo pode ser de processo ou de produto. Com efeito, a
combinacdo nao se encontra numa relacao de alteridade radical em face ao que ja existe;
o produto ou o processo pode ser conhecido, mas ndo sob a iluminacdo que o pds o
inventor. Este propde um outro uso, um melhor uso, um uso num fim particular, e é em
relacdo a esta nova perspectiva de utilizagdo que a novidade e atividade inventiva deve

ser apurada !

Disse Pontes de Miranda ', quanto ao ponto:

Nao impede a patenteacdo ja existir patente ou existirem patentes de
combinac¢des menores (a -f- b, ou ¢ -\- d, ou a -f- e), porém a patente
somente se pode referir a combinacdo maior, ou diferente. Nao importa se
algum, alguns ou todos os elementos eram patenteados, ou se algum, alguns
ou todos sdo res communes omnium.

Se o inventor obtém patente da combinacdo e a de algum elemento, a
nulidade da patente quanto aquela ndo atinge a patente dessa, nem vice-
versa.

13 Na tnica oportunidade, que nos foi dado conhecimento, em que a matéria sofreu analise jurisprudencial, no Brasil,
na Apelacdo Civel TFR no. 58.206 - RJ (Sumitomo Chemical Company Limited, recorrente, INPI, recorrido),
Anudrio da Propriedade Industrial 1982, p. 116 e seg., consta do acérddo o seguinte: “Parece-nos, contudo, que tendo
sido concessdo de patente para uma ‘Nova Composi¢do Inseticida’, o requisito da novidade deveria ser apreciado em
relacdo a mistura reivindicada e ndo com referéncia apenas a substancia ativa, que, produto quimico, ndo poderia ser

privilegiado”.

14 “Patentes e Problemas - Cinco questdes de direito patentario”, op.cit..

15 Foyer e Vivant, p. 165.

16 Op. cit., loc. Cit.



Na aplicacdo nova de meio conhecido, o que é novo é s6 a aplicacdo; na
inven¢do de combinagdo, algum, alguns ou todos os elementos podem ser
novos, se bem que mais frequentes sejam os pedidos de patentes de
combinacdo em que todos os elementos sejam conhecidos. Se ha elementos
novos, pode haver patente ou patentes dos elementos novos e patente da
invencdo combinatoria .

A aplicagdo nova de meios conhecidos é objeto de patente de processo. Na
inven¢do de meio, € o meio que € a novidade; e € o meio que se tem por
objeto da invengdo e da protecao especifica. A inven¢do de combinagdo
pode consistir em combinacdo que leve a produto novo, ou a processo novo
(cf. A. CASALONGA, Traité théorique et pratique dés Brevets d'invention,
1, 130 s., que, alids, no Traité de la Brevetabilité, quis reduzir a combinagado
quase todas as invengdes). Nao tém razao os qiié reputam artificial a
constru¢do das invengdes de combinagdo, sempre reconhecidas no direito
britanico, no dos Estados Unidos da América e na Alemanha.

O que € preciso € que haja a) a reconhecibilidade de cada elemento e b) a
identificabilidade da combinag¢do (agrupamento em todo). A justaposi¢cdo
sem unidade funcional € insuficiente; a mistura afuncional também o €.

A presuncio de que a combinacao nao é patenteavel

A isto s cabe reiterar a adverténcia da Suprema Corte Americana que escolhemos
como citacdo inicial '7:
“Courts should scrutinize combination patent claims with a care proportioned to the
difficulty and improbability of finding invention in an assembly of old elements” 18

Com efeito, ndo ha a presuncdo de que a combinacdo de elementos conhecidos resulte
num efeito novo, patentedvel; e, acrescentamos, nem a de que um elemento novo
comunique sua novidade a combinacgdo, para fazé-la uma invencdo patentedvel por si
mesma.

Dizia Gama Cerqueira 1,

Entre as inovagdes de cardter construtivo mais comuns, a que a técnica
recorre frequentemente, enumeram-se: a) as modificacdes de forma, de
dimensodes, dosagem e proporcdes; &) a substituicdo de materiais; c) a
justaposicao ou agregaciao de 6rgaos; d) a juncao ou disjuncao de
elementos conhecidos; e) as inversdes cinematicas; f) a inversdao da
ordem de operacdes; g) o transporte de uma industria para outra; /) o
emprego novo de um elemento conhecido; i) a substituicdo de um elemento
por outro equivalente.

17 Em Great A&P Tea Co. v. Supermarket Corp. em 340 US 147,95 L Ed 162, 71 S Ct 127.

18 Este critério de avaliacdo das patentes de combinacdo foi confirmado em Anderson’s Black Rock v. Pavement
Salvage Co., 396 US 57, 24 L Ed 2d 2d 258, 90 S Ct 305 (1969) e Sakraida v. AG PRO, Inc. 425 US 273, 47 L Ed
784,96 S Ct 1532 (1976). Em Raytheon Co. v. Roper Corp., 724 F.2d 2d 951 (1983), a p. 961, porém, o Tribunal
Regional Federal especializado em Propriedade Intelectual recusou-se a aplicé-lo, citando a lei de 1952, posterior a
primeira decisdo - mas anterior a Anderson’s Black e Sakraida, que confirmaram o critério de 1952.

¥ Op. cit,, loc. cit.



Nesses casos, em regra, ndo hd inveng@o, ndo se podendo ver nessas
inovagdes nenhuma criacdo, nenhuma originalidade de concep¢do, nem a
manifestacdo do espirito inventivo, mas simples solu¢des praticas, que
ocorrem a qualquer pessoa perita no oficio e sao naturalmente indicadas
pelas necessidades correntes ou pela rotina, sem nada apresentarem de
peculiar ou inesperado.

Alcance das reivindicacoes de combinacao.

A jurisprudéncia e doutrina criaram importantes regras quanto ao alcance das
reivindicagdes de combinacdo, as quais € preciso voltar nossa atencao 20,

Suponhamos, primeiramente, a acréscimo na combinacdo. O invento consiste na
combinacdo de A+B+C, e o parametro infrator seria A+B+C+D. Trés hipdteses podem
ocorrer:

a) D é uma variante neutra em face a reivindicacdo. H4, obviamente
contrafacdo.

b) A juncdo de D a combinacdo constitui efeito novo, distinto de A+B+C.
Nao h4 contrafacao.

¢) D introduz um aperfeicoamento a A+B+C. O invento novo, se
patentedvel, € dependente do anterior.

Vejamos agora o caso em que o meio usado € uma parcela da combinagdo: esta é
A+B+C, e a fabricacdo € de A. A ndo ser que “A” haja sido reivindicada isoladamente,
nao ha contrafacao.

Se ha, de outro lado, modificagdo interna da combinacdo - ao invés de A+B+C, utiliza-
se A+C+B - duas hipéteses existem:

a) o efeito € o mesmo; ha contrafacdo.

b) ndo ha contrafagdo, caso satisfeitas cumulativamente as seguintes
condigdes: se o efeito é diverso, se os elementos ndo foram reivindicados

separadamente e se nao se tratar de simples variante neutra em face a
reivindicacao.

Tais critérios apontam, mais uma vez, para a especificidade da combinacdo. E nela, e
ndo em seus componentes, que se vai buscar o invento e, igualmente, a exclusividade.

Combinacido de elementos no estado da técnica

Observacdes complementares sdo as de que, quando a combinacdo é de objetos
conhecidos, a patente apenas protege a estrutura da combinagdo : verificar-se-a4 a
equivaléncia, ou ndo, entre essa patente e outra pela comparacao dessas estruturas e nao
dos ingredientes tomados isoladamente 21 Se as duas estruturas tém substancialmente a

20 Burst e Chavanne, op.cit. p. 117.

21 Chisum e Jacobs, Understanding Intellectual Property Law, Matthew Bender, 1992, § 2r], "Each function in a
claim is part of a combination, not a separate invention. In cases . . . in which all functions are performed but multiple
means are changed, the equivalency of each changed means is appropriately determined in light of the other structural



mesma funcdo, haverd, talvez, equivaléncia, aplicando-se ao caso oS mesmos
~ . 22
parametros dos demais casos “.

A perversao da clientela

Nao obstante o espaco real dos inventos de combinagdo, ocorreu, na histéria brasileira
do instituto, uma curiosa adulteragao de seu uso. Veremos agora.

Como notou Nuno Tomas Pires de Carvalho *, h4 uma certa perversdo na relagdo entre
as reparti¢cdes de propriedade industrial e os titulares de interesses que nelas procuram
protecdo, correlativa a sua posi¢cdo de clientes do sistema. A politica industrial expressa
na legislacdo sofre erosdo, muitas vezes de boa fé, pela presenga constante dos
interesses privados contrapostos, materializados em cada caso; a politica, tipicamente
representando interesses societais difusos, é ausente do cotidiano dos examinadores e
dirigentes.

A politica nacional, além disso, por vezes atrita com interesses internacionalizados,
frequentemente corporificados nos programas de Orgdos internacionais ou de
cooperacdo. O treinamento dos técnicos do INPI na década de 70" por especialistas
estrangeiros, de outro lado, cumpriu papel desnacionalizante vigoroso, pelo qual o
discurso do bom senso, presentificado como o dos paises com maior experiéncia em
Propriedade Intelectual, exercia tensdo com as politicas publicas nacionais, nem sempre
racionais em face dos interesses dos paises desenvolvidos.

Tal colonizagdo seguramente teve aspecto positivo, como 0 comprova a incorporagao,
sem modificacdo legislativa real, da noc¢ao de atividade inventiva, inexistente no Codigo
de 1971, mas aplicada como escrutinio técnico desde que os programas internacionais
de treinamento técnico fizeram importar a categoria juridica de direitos estrangeiros. De
outro lado, as decisdes do Congresso Nacional em 1971, de manter a proscricdo de
patenteamento nas dreas acima indicadas, sofreram erosdo veemente, na qual o bom
senso e a boa fé friccionavam incessantemente com os objetivos nacionais.

Assim ocorreu, a partir dos primeiros anos do Cédigo de 1971, uma efetiva pratica
contra legem, de conceder patentes a titulo de protecdo de composi¢do, a matéria que,
em verdade de conceder patentes a titulo de protecao de composicdo, a matéria que, em
verdade, eram inventos de produtos quimicos, € mesmo farmacéuticos. A pragmdtica e
casuistica demonstra-o sem quaisquer dudvidas, e esse autor o indicou em doutrina ao
tempo.

Assim, a pragmadtica das invencdes de composi¢des alargou o permissivo legal a limites

changes in the combination. As in all cases involving assertions of equivalency, wherein the patentee seeks to apply
its claims to structures not disclosed by the patentee, the court is required to exercise judgment. In cases of complex
inventions, the judgment must take account of situations where the components of the claimed combination are of
varying importance or are changed to varying degrees. This is done by viewing the components in combination."
(846 F.2d at 1371, 6 U.S.P.Q.2d at 1888-89)

22 Fréderic Poliaud Dulian, Droit de La Proprieté Industrielle, Domat Droit Privé, 690- II n'en va autrement que
lorsque la fonction d'une combinaison de moyens étant connue, le brevet ne protege que la combinaison dans sa
structure : la différence de structure de 1'objet critiqué écarte le grief de contrefacon. (Cass. com., 4 décembre 1990,
Annales, 1990, p. 233, obs. P MATHELY (rejet du pourvoi ¢ Paris, 1« décembre 1988, Annales, 1988, p. 297). » No
entanto, vide Joanna Schmidt-Szalewski, Jean-Luc Pierre, Droit De La Propriété Industrielle, 2a. ed. , Libraire de la
Cour de Cassation, "Le premier est celui de la contrefagon par équivalence : la contrefacon d'une invention de
combinaison peut consister dans une combinaison équivalente, qui met en ouvre des moyens structurellement
différents, mais assurant la méme fonction technique ».

23 Palestra no 1°. Semindrio Internacional “Patentes, Inovacdo e Desenvolvimento” — SIPID, reportada em
http:/ /www.abifina.org.br/factoNoticia.asp?cod=131



incomensurdveis. Sob a retérica de que haveria novidade e atividade inventiva nas
reivindicacdes de composi¢do, em grande ndmero dos casos emprestava-se a
patenteabilidade dos produtos (vedada por lei) a composi¢cdes que em si, seriam
incapazes de por si merecerem patentes. Homenageando a categoria permissivel de
invengdes de composicdo, mas s6 nominalmente, fazia-se andlise de patenteamento de
produto.



