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A protecdo dos direitos de propriedade industrial no Brasil é estabelecida no plano constitucional e infraconstitucional, respectivamente pelo Artigo
5°, item XXIX, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil e pelas disposi¢cdes da Lei n® 9279/96 (Lei da Propriedade Industrial).

Entre suas diferentes modalidades, destacam-se os modelos de utilidade e as patentes de invencdo concedidos aos respectivos requerentes nas
condigbes estabelecidas na Lei de Propriedade Industrial mencionada acima. No entanto, para que tais inova¢des sejam efetivas e concedidas pelo
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o requerimento deve passar por varias etapas administrativas até que a patente correspondente
seja concedida. Para que todas as etapas sejam bem-sucedidas, é fundamental a participacdo de um érgao técnico especializado que trabalhe em
estreita colaboracdo com o cliente.

Mais do que contar com uma equipe técnica especializada, no entanto, a chave para uma estratégia bem-sucedida para obten¢do de uma patente, é
a interacdo entre a equipe técnica e a equipe juridica. Considerando o nivel de complexidade no cenario de propriedade industrial, a dialética entre a
legislacdo e outras areas técnicas ganha importancia notavel e revela, sem ddvida, que a propriedade industrial € um sistema nao apenas
multidisciplinar, mas também interdisciplinar.

Existem inUmeras particularidades inerentes ao sistema de patentes brasileiro, tanto legislativas quanto administrativas, que devem ser observadas
pelo requerente da patente, tais como: o escopo da matéria para a qual é requerida protecao, os requisitos de patenteabilidade o levantamento do
estado da técnica, prazos administrativos, forma de redacdo, entre outros. Ndo apenas isso, mas é fundamental que a especializacdo da equipe
técnica, em si, esteja alinhada com a especializacdo abordada pela solugdo técnica a ser protegida.

Embora ndo seja obrigatério, é recomendado, por exemplo, que a redacdo de um pedido de patente envolvendo uma formulagdo farmacéutica seja
redigido e conduzido por um profissional graduado em farmacia ou quimica, bem como especializado em propriedade industrial. Da mesma forma,
um pedido de patente envolvendo uma solugdo técnica para um problema técnico na area de telecomunicacdes devera ser acompanhado por um
profissional especializado em engenharia de telecomunicacdes e com conhecimento em propriedade industrial — e assim por diante.

A busca pela protegdo de ativos intangiveis por meio do sistema de patentes, no entanto, ndo se encerra na esfera administrativa; na verdade, é ali
onde ela comeca.

Nos termos do art. 42 da Lei de Propriedade Industrial, uma patente garante ao seu titular o direito de impedir que terceiros realizem atos de
exploragdo econémica do objeto da patente sem autorizacdo adequada. Portanto, apds a concessdo da patente, é possivel que o titular seja levado a
tomar medidas para fazer valer seus direitos e garantir a exclusividade de sua invencdo, buscando evitar atividades ilicitas praticadas por
usurpadores. Tais medidas, inicialmente, ocorrem por meios extrajudiciais e, no caso de frustracdo da tentativa de uma resolucdo amigéavel, devem ser
levadas ao judiciario.
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Ainda, uma vez concedida a patente, ela esta sujeita a processos administrativos ou judiciais de nulidade instaurados por terceiros que tenham
legitimo interesse- acdes de nulidade podem ser propostas a qualquer momento durante o prazo da patente, de acordo com o art. 56 da Lei de
Propriedade Industrial.

Nesse sentido, a interagdo técnico-juridica discutida aqui ocupa seu lugar principal muito antes do inicio do litigio judicial. Seja para a elaboragdo de
uma notificagdo extrajudicial para alertar terceiros sobre praticas de violacdo de patente, ou para a elaboragdo de um documento que assegure a ndo
violacdo de direitos de terceiros (FTO - "freedom to operate”), a cooperagao entre advogados e engenheiros é essencial.

Isso significa que, para a devida instrucdo de um litigio cuja causa de pedir diga respeito a existéncia de uma patente (alegacdes de violagdo, néo
violacdo ou nulidade), a equipe técnica composta por profissionais especializados em assuntos de patentes e com conhecimento em propriedade
industrial devera fornecer os argumentos técnicos que dardo suporte as necessidades do cliente e a estratégia correta a ser adotada.

Em sequéncia, a equipe juridica entra em cena fornecendo suporte a estratégia técnica com argumentos legais, o que confirma a interdisciplinaridade
da propriedade industrial. Como em uma simbiose de uma relacdo harmoénica perfeita entre dois organismos, as equipes técnica e juridica
promovem uma relagdo complementar, trazendo ganhos ao cliente, que serd mais bem orientado nos dois fronts: administrativo e judicial.

Quando a controvérsia é levada aos tribunais — seja através de uma acdo por violacdo de patente ou ainda por uma acdo de nulidade — seu resultado
sé pode ser decidido por meio da producao de provas periciais conduzidas por um perito imparcial, confidvel pelo tribunal, conforme previsto no art.
464 e seguintes do Cédigo de Processo Civil brasileiro.

Embora a jurisprudéncia brasileira seja unanime no entendimento de que o tribunal ndo esta vinculado ao laudo pericial apresentado durante a
instrugdo processual, a pratica brasileira demonstra que ha poucos casos em que os juizes vdo contra a conclusdo do perito — e isso acontece por
apenas um motivo: o perito é quem detém o conhecimento técnico especializado que é objeto da controvérsia da patente, enquanto o juiz possui o
conhecimento juridico.

Portanto, mesmo que advogados e juizes tenham amplo conhecimento juridico, se a controvérsia girar em torno das reivindicacdes da patente — que
definem tecnicamente o escopo de sua protecdo e, consequentemente, de quaisquer alegagdes de violagdo, validade ou nulidade- a
interdisciplinaridade com a area técnica especializada no objeto da patente em discussdo ndo é apenas importante, mas essencial para elevar a
qualidade da discussdo técnica levantada no cenario judicial.

De fato, o préprio Codigo de Processo Civil brasileiro ressalta a relevancia dessa interagdo ao definir que ambas as partes, em uma disputa judicial,
podem indicar seus respectivos assistentes técnicos e questionamentos para contribuicdo com a fase pericial. Esses assistentes, preferencialmente,
devem ter experiéncia técnica no assunto da patente em questdo — uma vez que o aprimoramento do entendimento do campo de invencdo
discutido pode promover discussdes ainda mais técnicas e de melhor qualidade, especialmente em reuniées com o perito, bem como na elaboragao
de pareceres convergentes ou divergentes a serem apresentados ap6s a entrega do laudo pericial, conforme permitido pelo art. 477, § 2° do CPC.

Portanto, assim como em uma orquestra, em que cada instrumento precisa entrar no momento certo e em que as notas devem ser tocadas com
precisdo dentro da tonalidade para que a melodia final possa ser impecavel, o mesmo acontece em uma equipe especializada em propriedade
industrial, que fornecera a consultoria necessaria em assuntos relacionados a patentes: tanto as equipes técnicas quanto juridicas precisam estar em
sintonia e alinhadas, complementando e integrando uma a outra para que, no final, o cliente possa ter a estratégia final com exceléncia.

Apelagdo Civel 0061601-76.2016.4.02.5101 (TRF2 2016.51.01.061601-3)

Resumo: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE PATENTE. NOVIDADE E ATIVIDADE INVENTIVA. PERICIA JUDICIAL. PARECER TECNICO DO INPI. LEI 9.279/96. — O autor se opde a
sentenca proferida nos autos do presente processo, buscando a nulidade da patente de invencdo PI0003237-9, intitulada “MAQUINA UNIVERSAL PARA RECUPERACAO DE CARTUCHOS
DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA E PROCESSO DE OBTENGAO”, de propriedade de LUCIANO PIQUET DA CRUZ. - A concess&o do registro fica condicionada ao fato de que o objeto
néo esteja compreendido no estado da técnica, que é constituido por tudo o que se tornou acessivel ao publico antes da data de deposito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso
ou qualquer outro meio. — Foi demonstrado nos autos do processo que a patente em questdo apresenta novidade, pois difere do caso anterior mencionado, bem como possui
atividade inventiva, conforme relatério pericial e parecer técnico do INPI. - E verdade que o juiz ndo

esta vinculado ao laudo pericial e pode invalidar as conclusdes do perito quando os elementos nos autos do processo comprovam, de fato, que o objeto da patente ndo preenche os
requisitos previstos na Lei de Propriedade Industrial. — Em relacdo as alegagdes sobre a inser¢do de nova matéria na patente em questéo, as alteragdes foram feitas no ambito do
procedimento regular do INPI, em conformidade com a Lei 9.279/96, por meio dos requisitos que o 6rgédo entendeu serem aplicaveis, conforme demonstrado pelo primeiro parecer
técnico do INPI em sua resposta. — Jurisprudéncia dominante. — Majoracdo dos honorarios recursais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015, considerando
os parametros do § 2° do mesmo artigo. — Apelagdo desprovida. Sentenca confirmada.
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