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1. Introducao

Os sistemas de patentes pretendem incentivar o desenvolvimento tecnolégico de duas
maneiras: em primeiro lugar, criando um monopoélio temporario a favor do inventor, per-
mitindo-lhe colher os beneficios patrimoniais da sua criatividade e, se for o caso, recuperar
os custos do investimento que por ele ou por outros investidores haja sido realizado na
atividade de pesquisa e desenvolvimento que possibilitou a inven¢ao. Em segundo lugar,
promovendo a divulgacao e partilha do conhecimento inovador e inventivo, possibilitando
a comercializacdo dos inventos e o progresso cientifico. Estas sao as principais virtualida-
des do sistema de patentes?.

E a esta luz, por conseguinte, que deve ser entendido o instituto juridico da patente.
Esta confere ao seu titular o direito exclusivo temporario de beneficiar da comercializa-
¢do do seu invento. Esta posicdo juridica de monopolio tem como condigdo a divulgacdo
publica dos conhecimentos incorporados na invencao. Trata-se de uma troca estruturada
em termos de quid pro quo: o inventor divulga o conhecimento e o Estado concede-lhe um
monopolio temporario*.

Um dos objetivos da patente consiste em tornar acessiveis as caracteristicas e especifi-
cagoes técnicas da invencao de forma a tornar possivel a sua replicacao. Para isso, a patente
deve pressupor uma descrigao escrita do invento, a qual deve ser suficientemente clara e
precisa a fim de habilitar os técnicos com competéncia na arte ou na ciéncia em questao a
reproduzir a invengaos.

Este é hoje um elemento universalmente aceite, constando do artigo 29.° do Acordo
TRIPS® e integrando desde ha muito todas as negociagoes internacionais envolvendo a
celebracdo de tratados em matéria de direito das patentes’. O mesmo reveste-se da maior

3 BAIR, Stephanie Plamondon - «The Psychology of Patent Protection». 48, Connecticut Law Review, 2015, pp. 247 ss.

4 Este entendimento tem sido acolhido na jurisprudéncia do Supremo Tribunal norte-americano, como se pode ver,
por exemplo, no caso Festo Corporation, Petitioner V. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., Et Al 535 U.S. 722; 122
S.Ct.1831. J. E. M. AG Supply, Inc., Dba Farm Advantage, Inc., Et AL, Petitioners V. Pioneer Hi-Bred International,
Inc.534 U.S. 124; 122 S. Ct. 593; 151 L. Ed. 2d 508.

5 Sobre o alcance desta doutrina, GOLDEN, John M. - «Construing Patent Claims According to their “Interpretive
Community”: A Call for an Attorney-Plus-Artisan Perspective». 21, Harvard Journal of Law and Technology, 2008,
Pp- 321ss.

6 Sublinhamos os aspetos do artigo mais relevantes para o estudo em causa:

Article 29

Conditions on Patent Applicants

1. Members shall require that an applicant for a patent shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for

the invention to be carried out by a person skilled in the art and may require the applicant to indicate the best mode for carrying

out the invention known to the inventor at the filing date or, where priority is claimed, at the priority date of the application.

2. Members may require an applicant for a patent to provide information concerning the applicant’s corresponding foreign

applications and grants.

7 Sublinhando estes pontos, JaN1s, Mark D. - «Patent Law And Policy Symposium: Re-Engineering Patent Law:
The Challenge Of New Technologies: Part I: Administrative Law Issues: On Courts Herding Cats: Contending
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importancia no contexto das discussoes litigiosas em torno do escopo das reivindicagoes
das patentes.

Um dos problemas que se suscita neste dominio é o que diz respeito aos limites da
exigéncia constitucional e legal da suficiéncia descritiva, no sentido de que nao se pode
exigir, por exemplo, a descricao minuciosa pela carta patente de processos e materiais que
sdo amplamente conhecidos no estado da técnica e que se pressupdem sabidos pelo técnico
que vier a ler e executar a patente. Do ponto de vista juridico pretende-se uma discussao
em torno do sentido e do alcance do principio da suficiéncia descritiva, nomeadamente
do ponto de vista constitucional. E ao tratamento desta questio que dedicamos as paginas
subsequentes.

2. Os requisitos da patenteabilidade

2.1 Enquadramento

A promogao do desenvolvimento cientifico e tecnologico de um pais, com as inerentes ati-
vidades de producao, aplicagdo e divulgacao do saber, requer a adogao de uma estrutura de
incentivos realista e adequada. O direito de propriedade intelectual em geral e a criagao dos
sistemas de patentes em particular, inscreve-se nesse objetivo essencial.

As patentes ajudam a proteger os seus titulares da concorréncia de terceiros, conceden-
do-lhes o direito, limitado no tempo, de excluir outros de fazer, utilizar, importar ou ven-
der a invencao patenteada. Como bem imaterial, intelectual e incorpéreo dotado de valor
comercial, a invengao é o objeto central do direito das patentes®. Como se presume a vali-
dade das reivindicagdes constantes das patentes emitidas, estas conferem uma vantagem
significativa nos processos por infracao da propriedade intelectual.

O direito das patentes assenta no pressuposto de que a capacidade de excluir tempora-
riamente outros de produzir ou utilizar uma invencao constitui uma forte motivagao para
incentivar o inventor a divulgar os segredos de sua invencao.

Neste espirito, o Artigo 5.° XXIX da Constituicao Federal do Brasil de 1988 consagra a
protecdo da propriedade intelectual. Ai se dispde:

* XXIX - alei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario

para sua utilizacdo, bem como protecdo as criagoes industriais, a propriedade das

with the “Written Description” Requirement (and Other Unruly Patent Disclosure Doctrines)». 2, Washington
University Journal of Law & Policy, 2000, pp. 55 ss.
8 § 1. Hauptelemente des Patentsystems in der Bundesrepublik Deutschland, KrafSer/Ann Patentrecht 7. Auflage 2016, Rn. 15-24
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marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o inte-
resse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econémico do Pais;

A dignidade constitucional do direito de propriedade intelectual (latu sensu) é inteira-
mente compreensivel atenta a relevancia econémica, social e cultural do conhecimento
cientifico e do progresso tecnolégico®. Da Constituigao resultam importantes implicacoes
substantivas e processuais para a producao, interpretacao e aplicacao do direito infracons-
titucional, no que toca a promogao e protecao da atividade intelectual e criativa.

Essa protegdo é concretizada, nalguns dos seus aspetos fundamentais, na Lei da Pro-
priedade Industrial, a Lei 9.279/96, 14 de maio, doravante por noés designada de LPL

Seguindo uma orientagao desde ha muito radicada no direito das patentes, o Artigo
8.2 da LPI, dispoe:

“E patenteavel a invento que atenda aos requisitos de novidade, atividade

inventiva e aplicagao industrial”

Estabelecem-se, assim, os trés requisitos fundamentais da patenteabilidade, sobre os
quais nos debrucaremos na estrita medida em que isso seja util a discussao da questao em
apreco. Importa salientar que cada um deles deu origem a sua propria linha doutrinal de
invalidacdo das patentes e que, no seu conjunto, as mesmas sustentam as problematicas
da patenteabilidade do objeto e da completude da invencao. Como veremos adiante, o tema
da descricao escrita da patente é indissociavel de todas estas linhas problematicas e doutri-
nais, embora conserve a sua autonomia conceitual e dogmatica. Embora a insuficiéncia da
descricao escrita seja frequentemente invocada pelos tribunais de varios paises para invali-
dar patentes, nao é claro numa boa parte da doutrina que se esteja aqui diante de um quarto
requisito da patenteabilidade™. Vejamos brevemente em que consistem os trés requisitos,
tendo por base o WIPO Patent Drafting Model.

2.2 Novidade

Uma invencdo, por definicdo, tem que ser nova. Nao admira, por isso, que a exigéncia de
novidade ocupe um lugar central no sistema de patentes. A novidade significa o pedido da
patente improcede se nesse momento ou no momento da criagao do alegado invento, este

9 Sobre as implicacdes da natureza constitucional do direito da propriedade intelectual, veja-se MURRAY, Kali -
«Constitutional Patent Law: Principles and Institutions». 93 Nebraska Law Review, 2015, pp. 901 ss.
10 KARSHTEDT, Dmitry - «The Completeness Requirement in Patent Law». 56, Boston College Law Review, 2015,
PP. 949 ss. € 988 ss.
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ja estiver a ser usado ou for ja conhecido ou cognoscivel do publico. Quer dizer, se uma pre-
tensa invencao for ja conhecida, ela nao é verdadeiramente uma invencao, ndo sendo por
isso patenteavel. A novidade nao significa uma rotura tecnolégica com o passado. Mesmo
uma pequena novidade é relevante para o sistema de patentes. A novidade tem um regime
variavel de pais para pais, podendo ser absoluta ou relativa e incluir ou ndo prazos de graca
para permitir ao inventor a apresentacao do pedido de patente mesmo depois de divulgar
o seu trabalho™.

2.3 Atividade inventiva

O requisito da atividade inventiva aponta para a presenca de um salto inventivo, ou seja, a
invencao, para o ser realmente, nao deve ser 6bvia mesmo para pessoas com conhecimen-
tos especializados na arte ou ciéncia em questao. A invencao, para o ser realmente, tem que
representar um avanco significativo relativamente ao estado da arte. Se qualquer pessoa,
com conhecimentos e competéncias médios no setor tecnolégico em causa, pudesse chegar
ao mesmo resultado a partir da agregacdo de diferentes segmentos da informacao geral-
mente acessivel, nao se estaria ai perante uma atividade inventiva.

Uma pretensa invengao pode satisfazer o requisito da novidade, por ser desconhecida
do publico, sem satisfazer o requisito da atividade inventiva, por ser demasiado 6bvia a luz
do estado da arte. Em conjunto, os requisitos da novidade e do salto inventivo pretendem
averiguar se a pretensa invencao ja se encontrava na posse do ptblico em geral ou se estava
ainda sob o dominio intelectual e imaterial do inventor®.

2.4 Aplicacdo industrial

O terceiro requisito da patenteabilidade diz respeito a aplicacdo industrial, também desig-
nado por utilidade. Para ser patenteavel, a invencao deve realizar a funcao para que esta
designada. Este terceiro requisito é clarificado no artigo 15.° da LPI, onde se 1é:

“A invencao e o modelo de utilidade sao considerados suscetiveis de aplica-
¢ao industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de
industria.”

11 WIPO Patent Drafting Model, Ip Assets Management Series Wold Intellectual Property Organisation, 20 ss.

12 WIPO Patent Drafting Model, Ip Assets Management Series Wold Intellectual Property Organisation, 22 ss.

13 HoLBROOK, Timothy R. - «Patent Anticipation And Obviousness As Possession». 65 Emory Law Journal,
2016, pp. 987 ss.
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A utilidade da invencao é a contrapartida que a sociedade recebe do inventor pela
atribuicao do monopoélio temporario que a parente representa. O grau de utilidade pode
variar significativamente de invengao para invencao, aceitando-se que possa ser minimo. O
regime juridico da aplicacdo industrial pode variar de Estado para Estado, podendo negar-
-se a patente a invengoes nocivas para a sociedade e haver maior ou menor abertura a con-
cessdo de patentes a invengdes destinadas aos setores produtivo, transformador e comer-
cial e ndo apenas dirigidas ao consumidor final. Trata-se ai de opgoes soberanas de politica
publica de propriedade industrial*.

Presentemente, a importancia do requisito da aplicacao industrial tem sido acentuada
para sublinhar que a protecao patentaria deve ser dirigida para invencoes com utilidade
pratica e nao para os resultados da pesquisa fundamental. Entende-se que o objeto das
patentes nao inclui os principios cientificos fundamentais ou o merco conhecimento das
leis naturais, antes requer a passagem da teoria a pratica, isto é, a transicao da pesquisa
fundamental para a pesquisa aplicada®. Para esta orientacao, a invengao deve apresentar
um beneficio especifico acima de tudo para o utilizador final.

3. A divulgacao publica da invencao

Como anteriormente se disse, uma das fungoes do sistema de patentes consiste na divulga-
¢ao dos conhecimentos que conduziram a invencao. Por esse motivo, o direito da proprie-
dade industrial desde ha muito que estabelece a exigéncia de uma descricao da invencao, a
oferecer pelo inventor, como condi¢ao de atribuicao de uma patente.

3.1A descricao escrita da invencao

Enquanto documento publico, a patente encontra-se sujeita ao exame publico. Como o pro-
prio nome indica, ela pretende tornar patente, de forma objetivamente controlavel, a existén-
ciade uma invencdo e a prioridade e o escopo das reivindicacées do inventor'. Ela textualiza
a invencao em termos técnicos que prefiguram a atividade necessaria a sua reprodugao".
A patente compreende duas partes fundamentais, a saber, a descri¢do escrita da patente e

14 WIPO Patent Drafting Model, Ip Assets Management Series Wold Intellectual Property Organisation, 21 ss.

15 Veja-se, sobre esta tematica, KARSHTEDT, Dmitry - «The Completeness Requirement in Patent Law». 56, Boston
College Law Review, 2015, pp. 949 SS. € 975 SS.

16 HOLBROOK, Timothy R. - «Patent Anticipation and Obviousness as Possession». 65 Emory Law Journal, 2016,
PP. 987 ss.; PatG § 34 [Patentanmeldung], Schéfers Benkard, Patentgesetzi1. Auflage 2015 Rn. 80-852.

17 ALl Feroz - «Technical Speech: Patents, Expert Knowledge, and the First Amendment». 17 Minnesota Journal of
Law, Science & Technology, 2016, pp. 277 Ss.
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o quadro de reivindica¢des. As mesmas estao intimamente relacionadas, podendo conter
areas significativas de sobreposicao®.

A descrigdo escrita consiste na especificacdo detalhada das caracteristicas técnicas da
invencao, sendo frequentemente designada por representacao da forma técnica da invengdo,
concretizagdo preferida da invengdo ou modo de realizagdo divulgado da invengdo®. Ela articula
e codifica o conhecimento especializado subjacente a invencao, propiciando a sua especi-
ficacao e demonstracao por escrito e proporcionando um ponto de referéncia estavel para
determinar a identidade do intangivel.

A exigéncia de apresentacdo, por parte do inventor, de uma descrigdo escrita pormeno-
rizada da invenc¢ao acompanha o procedimento de atribuicao das patentes desde o inicio®.
Dessa descrigao espera-se que, para além da invencao propriamente dita, inclua o melhor
modo de utilizagao ou os correspondentes processos de composicao. Essa descricao deve
ser completa, clara e exata nos termos utilizados. A exigéncia de uma descricao escrita
suficientemente clara e precisa da invencgao tem sido afirmada pela legislacao e a juris-
prudéncia comparadas ao longo das décadas?, conservando ainda toda a sua atualidade e
relevancia.

Da descrigao escrita espera-se, de um modo geral, a especificagao do campo técnico
a que a invengado pertence e do estado da técnica de que a invencdo procede (estado da
técnica, a arte fundo) de forma a permitir compreender os elementos constitutivos de novi-
dade e da atividade inventiva. Segue-se a especificacao do problema técnico, a menos que
seja claro a partir da solugao dada ou a partir das explicacées sobre os efeitos benéficos da
presente invencao.

A patente devera especificar o modo em que o objeto da invengao é comercialmente
aplicavel juntamente com quaisquer efeitos vantajosos da invencdo com referéncia ao
estado da técnica. A mesma deve indicar, finalmente, pelo menos uma - nao necessaria-
mente a melhor (EUA) - maneira de executar a invencao reivindicada, se necessario ilus-
trada com exemplos e com referéncia a quaisquer desenhos usando o numeral adequado®.
A descricao da patente nao tem que incluir e nao deve incluir informacao que nao seja
absolutamente necessaria a representacao técnica e inteligibilidade da invencao®.

18 ALl Feroz - «Technical Speech: Patents, Expert Knowledge, and the First Amendment». 17 Minnesota Journal of
Law, Science & Technology, 2016, pp. 277 Ss., 303 SS.

19 WIPO Patent Drafting Model, Ip Assets Management Series Wold Intellectual Property Organisation, 35 ss.

20 Essa exigéncia constava ja na Secgao III do Patent Act de 1793.

21 Veja-se, por exemplo, o caso In Re Ruschig, 379 F.2d 990 (C.C. P.A,1967).

22 PatG § 34 [Patentanmeldung], Schafers Benkard, Patentgesetz11. Auflage 2015 Rn. 81.

23 Veja-se, no direito alemao, BPatGE, 23, 96, 07, mencionado em PatG § 34 [Patentanmeldung], Schéfers Benkard,
Patentgesetz11. Auflage 2015 Rn. 81a. ss.
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O nao cumprimento dos requisitos da descrigao escrita é fundamento de recusa da con-
cessdo de patente ou de invalidade da mesma se tiver sido concedida. Uma referéncia aos
objetivos da descrigao escrita permitira esclarecer melhor o sentido dos elementos consti-
tutivos.

3.1.1 Objetivos
Aleitura dos instrumentos normativos que ao longo dos anos tém estruturado o direito das
patentes, juntamente com a doutrina e a jurisprudéncia em torno deles desenvolvida, per-
mite identificar os principais objetivos da exigéncia da descrigao escrita da invengao. Em
termos gerais, ela pretende, (a) comprovar a verificagao dos requisitos da patenteabilidade,
a saber, a presenca de novidade, de salto inventivo e de aplicagao industrial, (b) fundamen-
tar e validar as reivindicagdes do titular da patente, (c) habilitar os técnicos competentes
a operacionalizar a invencao e (d) divulgar publicamente os conhecimentos subjacentes
ao invento*. Vejamos brevemente estes quatro aspetos, sublinhando a intima relagao que
existe entre eles®.

Em primeiro lugar, a descricao escrita da invencao deve tornar claro o que distingue a
invencao do estado da arte, ou seja, de todas as coisas até entdao conhecidas. Além disso, a
mesma deve provar, no plano da pesquisa aplicada, que a invencao esta efetivamente com-
pleta, do ponto de vista estrutural e funcional, evitando a concessao de patentes precoces a
desenvolvimentos ocorridos, a montante, em fases iniciais do processo de pesquisa funda-
mental®. Este aspeto prende-se, em primeira linha, com a verificacao da novidade e do salto
inventivo, embora nao esqueca a utilidade gerada, a jusante, pelos resultados da pesquisa. A
descrigao escrita deve atestar que a invencao esta efetivamente pronta para ser patenteada,
podendo beneficiar do direito de prioridade na protecao.

Em segundo lugar, a descricao escrita pretende igualmente constituir uma fundamen-
tagdo técnica e racional para as reivindicacoes da patente, a comecar pela delimitagao pre-
cisa do seu alcance temporal e avancando para a determinagao do dmbito de protecdo da
patente diante de reivindicacdes externas de sentido contrario. A descricao deve demons-
trar que o inventor estava efetivamente na posse do invento que a patente reclama, ou seja,
que o requerente é efetivamente o inventor do objeto reivindicado®.

24 CoLLIN, Kevin Emerson - «The Structural Implications of Inventors’ Disclosure Obligations». 69 Vanderbilt Law
Review, 2016, pp. 1785 ss.

25 WIPO Patent Drafting Model, Ip Assets Management Series Wold Intellectual Property Organisation, 35 ss.

26 Uma discussdo desta problematica pode ver-se em KARSHTEDT, Dmitry - «The Completeness Requirement in
Patent Law». 56, Boston College Law Review, 2015, pp. 949 ss.

27 Neste sentido, Frank S. Barker and Willis G. Pehl, 559 F.2d 588; 1977 Ccpa Lexis 128; 194 U.S.P.Q. (Bna) 470
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O monopolio temporario a conceder ao inventor nao pode exceder o ambito do seu
contributo para a arte ou ciéncia em causa tal como consta da descricao escrita. A reivin-
dicagdes da patente devem ser claramente definidas. Este aspeto adquire especial relevan-
cia nos casos em que as reivindicagoes sofrem alteracoes, dando azo a dtividas sobre se as
mesmas correspondem ao invento inicialmente patenteado. Esta problematica remete-nos
novamente para a doutrina da habilitagdo e para as discussées doutrinais em torno do dmbito
da descrigdo escrita, que consideraremos a seguir.

A descrigdo escrita deve, em terceiro lugar, habilitar os técnicos com competéncia nas
artes e ciéncias em que o invento se insere, ou que lhe estdo mais préximas, a obter a respe-
tiva producao, composicao ou utilizacao. Neste ponto manifesta-se o requisito de aplicagao
industrial. Este resultado deve ser conseguido a partir da leitura da descrigao escrita, sem
que seja necessario proceder a um nivel elevado, indevido e inexigivel de experimentacao,
em termos manifestamente desproporcionais®. Nisso se consubstancia ja referida a dou-
trina da habilitacdo (enabling doctrine), que se consubstancia na capacidade de produzir e de
utilizar a inveng¢do, como prescreve o principio da unidade da invengio®.

Finalmente, importa salientar que a descricao escrita tem como objetivo ultimo a par-
tilha, na esfera publica, do conhecimento incorporado na invencao, isto é, dos principios
técnicos e cientificos que lhe estdo subjacentes®. Essa comunicagdo putblica das especifica-
¢oes da invencao reveste-se de grande interesse, na medida em que a sua combinagao com
outros conhecimentos na mesma ou noutras areas do saber artistico e cientifico pode abrir
as portas a ulteriores desenvolvimentos no dominio da pesquisa cientifica e tecnologica,
favorecendo o surgimento de novas invengoes.

Ao mesmo tempo, a divulgagao publica do invento previne a duplicagao e a redundancia
do esforco de pesquisa, contribuindo para uma mais eficiente gestao dos recursos. Por estas
razoes, a mesma deve ser levada a cabo com honestidade e boa-fé, embora sem prejudicar
a sua fungao juridica de delimitagao dos direitos exclusivos do inventor®. No seu conjunto,
estas consideragdes ajudam a iluminar a problematica do dmbito da descricdo escrita e a
esclarecer o sentido do chamado principio da suficiéncia da descricao escrita.

28 National Recovery Technologies, Inc., Plaintiff-Appellant, V. Magnetic Separation Systems, Inc. And Garry R.
Kenny, Defendants-Appellees, 166 F.3d 1190; 1999 U.S. App. LEXIS 1671; 49 U.S.P.Q.2D (BNA) 1671.

29 PatG § 34 [Patentanmeldung], Schéfers Benkard, Patentgesetzi1. Auflage 2015 Rn. 84-95.

30 Asay, Clark D. - «The Informational Value of Patents». 31, Berkeley Technology Law Journal, 2016, pp. 259 ss.

31 ALl Feroz - «Technical Speech: Patents, Expert Knowledge, and the First Amendment». 17 Minnesota Journal of
Law, Science & Technology, 2016, pp. 277 SS. € 304 SS.
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3.1.2 Ambito
A doutrina da habilitagdo é especialmente 1til para a tentativa de compreender o dmbito da
descricdo escrita. Trata-se de dois conceitos com areas quase totalmente sobrepostas, embora
a sua precisa delimitacao extravase o ambito do presente estudo®. A exigéncia de habilita-
¢ao pretende garantir que o conhecimento publico seja enriquecido pela especificagao da
patente até um grau pelo menos proporcional ao dmbito das reivindicagoes. Quer dizer, o
ambito das reivindicacoes deve ser inferior ou igual ao ambito da habilitagao, mas nunca
superior. Idealmente, deve existir uma coincidéncia entre as especificacoes expressamente
reveladas na descrigdo escrita e as reivindicacées do inventor. Os tribunais devem ter a
preocupagao de garantir a correlagao entre o escopo da descrigao escrita e o escopo das
reivindicacoes, invalidando as reivindicagdes que vao além do escopo da descrigao escrita.

O dmbito da habilitagdo, por sua vez, tem sido entendido na jurisprudéncia como aquilo
que é revelado na especificacao juntamente com o dmbito do que seria conhecido por um
especialista na matéria sem ter que incorrer em experimentacao indevida®. Isso significa
que ndo é absolutamente necessario que a descricao contenha também os elementos do
estado da arte necessarios a producao, composicao ou utilizagao da invencao. Importa ape-
nas que a descricdo escrita da invencao contenha as especificacoes suficientes de forma
a permitir que um técnico competente consiga a partir delas e do seu conhecimento do
estado da arte, produzir, compor ou utilizar a invencao sem necessitar para isso de realizar
um nivel indevido, irrazoavel e desproporcionado de experimentacao, ou seja, no fim de
contas, sem ter que realizar a sua propria e auténoma atividade empirica e cientifica de
pesquisa, desenvolvimento e invencao, de acordo com os correspondentes métodos de “trial
and error”.

Os tribunais ha muito sustentam que a necessidade de alguma experimentacao adi-
cional antes de se poder fazer ou usar a invencao nao é fatal para a patente. Consequente-
mente, a exigéncia de habilitacao tem em conta as informacoes divulgadas na especificagao
da patente, as informacoes ja disponiveis na arte e ciéncia pertinente e a informacao adicio-
nal que pode ser recolhida pelos especialistas na area através de experimentacao adicional
que ndo seja considerada desproporcional ou “indevida”3+

32 Uma discussao aturada pode ver-se em JaNTs, Mark D. - «Patent Law And Policy Symposium: Re-Engineering
Patent Law: The Challenge Of New Technologies: Part I: Administrative Law Issues: On Courts Herding Cats:
Contending with the “Written Description” Requirement (and Other Unruly Patent Disclosure Doctrines)». 2,
Washington University Journal of Law & Policy, 2000, pp. 55 Ss.

33 National Recovery Technologies, Inc., Plaintiff-Appellant, V. Magnetic Separation Systems, Inc. And Garry R.
Kenny, Defendants-Appellees, 166 F.3d 1190; 1999 U.S. App. LEXIS 1671; 49 U.S.P.Q.2D (BNA) 1671.

34 DURHAM, Alan L. - «Patent Scope and Enablement in Rapidly Developing Arts». 94, North Carolina Law Review,
2016, pp. 1099 ss. € 1106.
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O requisito de “descricao escrita” determina que o titular da patente deve descrever a
invencgao. Mas isso nao significa, como veremos adiante, que todas as invengoes devam
ser descritas exatamente da mesma maneira, com o mesmo grau de detalhe. A medida que
cada dominio da ciéncia e da técnica progride, também evolui o equilibrio entre o que é
conhecido e o que é adicionado por cada contribuicdo inventiva®. A exigéncia legal de des-
cricdo escrita da invencao deve ser aplicada a cada invengao em particular, tendo em conta
o estado da arte, ou seja, o conhecimento no dominio publico.

3.2 O principio da suficiéncia descritiva

3.2.1 Consagracao legal
Importa analisar o principio da suficiéncia descritiva, cuja existéncia se anunciava a partir
das consideracoes anteriores. O mesmo preocupa-se com a identificacao dos “requisitos da
especificagao” que a descrigao escrita deve satisfazer. Ele tem acolhimento no Artigo 24 da
LPI onde se diz:

“O relatério devera descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar
sua realiza¢do por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de exe-
cugdo.

Pardgrafo tinico. No caso de material bioldgico essencial a realizacao prdtica do objeto
do pedido, que nao possa ser descrito na forma deste artigo e que nao estiver acessivel ao
puiblico, o relatorio serd suplementado por depédsito do material em instituicdo autorizada
pelo INPI ou indicada em acordo internacional.”

Por seu lado, o Artigo 25 do mesmo diploma estatui:

As reivindicagdes deverao ser fundamentadas no relatorio descritivo, caracterizando
as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da
protecao.

Mais adiante, o artigo 50°/2 da LPI comina a consequéncia juridica da nulidade para as
patentes que nao satisfacam a exigéncia de suficiéncia descritiva. Ai se dispoe:

Art. 50. Anulidade da patente sera declarada administrativamente quando:
II - o relatério e as reivindicagdes nao atenderem ao disposto nos arts. 24 e

25, respectivamente;

35 Salientando este ponto, Daniel J. Capon (et alia) 418 F.3d 1349; 2005 U.S. App. Lexis 16865; 76 U.S.P.Q.2d (Bna) 1078.
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As exigéncias legais constantes da LPI correspondem ao teor de normas congéneres nos
mais diversos ordenamentos juridicos®. Parafraseando parte do artigo 24.° da LPI, pode-
mos dizer que o principio da suficiéncia pretende determinar em que medida é que a descri-
¢ao escrita da patente consegue transmitir de forma clara e suficiente o objeto da invencao,
de modo a possibilitar sua realizacdo por técnico no assunto e indicar, quando for o caso,
a melhor forma de execucdo. Essa determinacdo é tanto mais importante quanto é certo
que a introdugao de ruido, incerteza e inseguranca juridica no sistema de protecdo patentaria
pode ter consequéncias economicas deletérias para os titulares das patentes, traduzidas no
risco de desvalorizacdo significativa das mesmas, e para a comunidade técnica e cientifica
globalmente considerada.

Nao obstante, a determinacao do grau de suficiéncia da descrigao escrita nao se afi-
gura isenta de controvérsia¥’. Se é certo que o principio da suficiéncia da descricao escrita
consubstancia uma exigéncia de otimizacdo, também é verdade que o mesmo consagra uma
abertura a ponderagdo com outros principios®®. Em causa esta a delicada e dificil operacao de
procura do equilibrio adequado entre a cobertura da protecdo juridica das patentes e a real
extensao da contribuicao de um inventor. Se os tribunais limitarem o ambito de protecao
de patentes aos exemplos especificos revelados na patente, os concorrentes poderiam facil-
mente contornar a patente através de pequenas alteracdes ao design. Mas se a protecdo
for garantida de maneira demasiado generosa, o titular da patente pode obter beneficios
juridicos e econdémicos inesperados que acabarao por travar o progresso técnico no futuro.

Reivindicagbes patentarias demasiado abrangentes podem impedir o processo cienti-
fico e técnico desencorajando a iniciativa de novos inventores, ao passo que reivindica-
¢Oes menos abrangentes podem remunerar insuficientemente os inventores ja existente,
travando também por essa via o progresso técnico. Como é sublinhado no WIPO Patent
Drafting Model, o agente de patentes deve usar seu melhor julgamento para nao pecar por
excesso ou por defeito, isto é, para equilibrar as suas preocupacoes sobre ser subinclusivo
na especificacao, deixando de fora matérias essenciais para a caracterizacao da invencao,
ou sobreinclusivo, abrangendo muitos aspetos desnecessarios e que nao sejam efetivamente
reivindicados no pedido®.

36 Cfr. por exemplo, 35 § U.S.C. 112 do United States Code.

37 Cfr. SAIDMAN, Perry J. e LEONARD, Kerry W. - «Describing A Design - When Enough is Enough!: Clarifying the
35 U.S.C. § 112 Written Description Requirement for Design Patents». 97, Journal of the Patent and Trademark Office
Society, 2015, pp. 256 ss.

38 DURHAM, Alan L. - «Patent Scope And Enablement In Rapidly Developing Arts». 94, North Carolina Law Review,
2016, pp. 1099 ss.

39 WIPO Patent Drafting Model, IP Assets Management Series Wold Intellectual Property Organisation, 21 ss.
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3.2.2 O sentido geral do principio

Deve assinalar-se, desde logo, que o principio da suficiéncia impoe uma descrigao das
caracteristicas inovadoras ou ndo convencionais relevantes que permitem identificar e
diferenciar o invento, devendo a mesma ser levada a cabo com um grau de detalhe e espe-
cificacdo que permita a sua operacionalizacao (redugdo d prdtica) por técnicos competentes
nas areas técnicas e cientificas por ele convocadas. Manifesta-se, aqui, a ja anteriormente
apontada ligacao intima entre a descrigao escrita e a doutrina da habilitagdo.

A descricdo escrita deve ser mais do que um mero programa de pesquisa e muito mais do
que uma simples licenca de caca*. Do mesmo modo, entende-se que as descrigdes escritas
que se limitem a detalhar o problema a ser resolvido e contenham meras hipdteses de pes-
quisa ndo satisfazem o principio da suficiéncia. A patente deve descrever a estrutura e a
funcao da invencao sem se limitar a sugerir um caminho, método ou percurso que podera,
se e quando percorrido, conduzir a invengao*. A especificagdo nao necessita de divulgar, e
de preferéncia omite, informacoes que ja seriam conhecidas pelos especialistas*.

Dito isto, a doutrina e a jurisprudéncia tém militado contra a imposicdo de requisitos
de descritibilidade desproporcionada e injustificadamente elevados. Uma vez verificados
todos os requisitos da patenteabilidade, ou seja, a novidade, o salto inventivo e a aplicagao
industrial - ou seja, a existéncia de uma invencao completa, funcional e dotada de utilidade
pratica - os tribunais tendem a invalidar as patentes por insuficiéncia descritiva somente
nos casos em que seja evidente a disparidade entre a descrigao e as reivindicagdes ou a
impossibilidade de a descricdo ser razoavelmente apta a habilitar a operacionalizacao do
invento por técnicos especializados na arte ou ciéncia relevante sem experimentagdo exces-
siva adicional.

A determinacao do sentido do conceito de suficiéncia descritiva deve ser feita com base
em critérios de adequacao, razoabilidade e proporcionalidade, apoiados numa boa base
factual, tendo em conta a tecnologia em causa, o estado da arte e os técnicos envolvidos.
Nalguns casos, mesmo com uma boa descrigao escrita a reproducao do invento pode exigir
experimentacao adicional sem que isso demonstre, por si s, a insuficiéncia descritiva da
patente®,

40 Neste sentido, University of Rochester v. G.D. Searle & Co., No. 03-1304 (Fed. Cir. Feb. 13, 2004).

41 Neste sentido, Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly & Co, 598 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2010) (en banc).

42 DURHAM, Alan L. - «Patent Scope and Enablement in Rapidly Developing Arts». 94, North Carolina Law Review,
2016, pp. 1099 ss.

43 Sublinhando este ponto, BARNES, Dunstan H. - «Technically Speaking, Does It Matter? An Empirical Study
Linking the Federal Circuit Judges’ Technical Backgrounds to How They Analyze the Section 112 Enablement
and Written Description Requirements». 88 Chicago-Kent Law Review, 2013, pp. 971 Ss., 977 € 1003 SS.
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A decisao sobre se a experimentacao adicional é excessiva, indevida ou desproporcional
nao é uma simples determinacao factual, mas antes uma conclusdo alcancada pela ponde-
racao de muitas consideracoes factuais. A doutrina e a jurisprudéncia tendem a sustentar
que estas consideragoes se referem a relagao entre a invengao reivindicada, as divulgacoes
incluidas na especificacdo da patente, e os conhecimentos e habilidades técnicos com habi-
lidade normal.

Uma lista bem estabelecida de fatores, conhecidos como fatores Wand, figura rotinei-
ramente nas decisoes sobre a habilitacdo do Tribunal de Apelacao do Circuito Federal, a
instancia que nos Estados Unidos mais se ocupa destas matérias*. Esses fatores sao:

1) a quantidade de experimentagao necessaria;
2

3

(

(2) a quantidade de diretrizes ou orientacoes apresentadas;
(
(4) a natureza da invencao;
(

(

(

(

)
) a presenca ou auséncia de exemplos de trabalho;
5) o estado da técnica anterior;

)
6) a habilidade relativa dos especialistas na técnica;
7) a previsibilidade ou imprevisibilidade da arte;

)

8) a amplitude das reivindicacoes.

Mas para compreender melhor o principio da suficiéncia importa analisar mais de
perto as questoes respeitantes a informacdo que a descrigdo escrita deve conter e como é
que essa informacao deve ser apresentada. Trata-se de duas questoes decisivas para a vali-
dacdo das descrigdes escritas.

3.2.3 O valor informativo e demonstrativo da descricao escrita
Relativamente a informacao que deve constar da descricao escrita, alguns entendem que,
nas patentes de utilidade, as mesmas devem especificar, de forma tdo detalhada quanto
possivel, todas as caracteristicas estruturais e funcionais da invencao, de forma a retratar
e explicar os seus mais diversos aspetos. Contudo, esta posi¢ao maximalista é considerada
desnecessaria e ineficiente do ponto de vista dos inventores, das autoridades nacionais de
propriedade intelectual e dos proprios tribunais®.

44 Inre Wands, 858 F.2d 731, 737, 8 USPQ2d 1400, 1404 (Fed. Cir. 1988)

45 Sobre as varias posi¢oes em confronto, veja-se, SAIDMAN, Perry J. e LEONARD, Kerry W. - «Describing A Design -
When Enough is Enough!: Clarifying the 35 U.S.C. § 112 Written Description Requirement for Design Patents».
97, Journal of the Patent and Trademark Office Society, 2015, pp. 256 ss.
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Casos ha em que os tribunais se tém contentado com a apresentacao de desenhos,
considerando com isso estar diante de uma descrigao suficiente para efeitos de concessao
de patente*. Nestes casos, os tribunais tendem a considerar desnecessaria uma descri¢do
detalhada de todas as caracteristicas da invencao se as mesmas estiverem representadas
num desenho. Os detalhes menores podem ser omitidos da divulgagao, na expectativa de
que os especialistas na matéria, armados com o conhecimento geral disponivel para tais
pessoas, possam preencher lacunas e extrapolarem conforme necessario para praticar a
invencao reivindicada®’. O importante é assegurar que as caracteristicas que sao associadas
a invencao reclamada se encontrem de algum modo representadas na descrigao escrita.

Orequerente da patente deve nao apenas habilitar os técnicos a reproduzir o evento sem
dificuldades desmedidas, como também demonstrar-lhes, e ao ptiblico em geral, que estava
na posse do evento por si reclamado, ou seja, que efetivamente dominava, no plano intelec-
tual e técnico, a sua estrutura e o seu modo de funcionamento*. Alguma jurisprudéncia
considera que esta demonstragao é, na verdade, a principal funcao da descricao escrita®.
Ela impede que o inventor obtenha uma patente com um ambito de proteciao maior do que
a sua efetiva contribuicao para o setor técnico e cientifico relevante°.

3.2.4 Tecnologias previsiveis e imprevisiveis

Um outro aspeto muito importante prende-se com a natureza previsivel ou imprevisivel
das tecnologias em presenca®. Subjacente a esta distin¢ao encontra-se a nogao de que a
determinacdo do que seja necessario para sustentar reivindicages genéricas de uma dada
matéria depende de um conjunto diversificado de variaveis, tais como o conhecimento
existente no campo especifico, a extensao e o contetido da técnica anterior, a maturidade
da ciéncia ou tecnologia, a previsibilidade do aspeto em questdo e outras consideracoes
apropriadas ao assunto em causas.

46 Vas-Cath, Inc. v. Mahurkar (CA FC) 19 USPQ2d 1111, 935 F2d 1555.

47 Sublinhando este ponto, DURHAM, Alan L. - «Patent Scope and Enablement in Rapidly Developing Arts». 94,
North Carolina Law Review, 2016, pp. 1099 ss. € 1106 ss.

48 No caso Vas-Cath, Inc. v. Mahurkar (CA FC) 19 USPQa2d 1111, 935 F2d 1555, (1563-1564.) o tribunal sustentou que
“o objetivo da exigéncia de descri¢do escrita’ é mais amplo do que meramente explicar como ‘fazer e usar’; o
requerente deve também transmitir com clareza razoavel para os peritos na arte que, a partir da data de depdsito
pretendida, ele ou ela estava na posse da invencdo. A invencao é, para os efeitos da investigacdo em torno da
“descricdo escrita”, aquilo que é agora reivindicado”.

49 Ariad Pharms., Inc. v. Eli Lilly and Co, 598 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2010) (en banc).

50 Neste sentido, BARNES, Dunstan H. - «Technically Speaking, Does It Matter? An Empirical Study Linking the
Federal Circuit Judges’ Technical Backgrounds to How They Analyze the Section 112 Enablement and Written
Description Requirements». 88 Chicago-Kent Law Review, 2013, pp. 971 ss. € 976.

51 Esta distingdo é desenvolvida no caso Ariad Pharms., Inc. v. Eli Lilly and Co, 598 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2010) (en banc).

52 Neste sentido, Daniel J. Capon (et alia) 418 F.3d 1349; 2005 U.S. App. Lexis 16865; 76 U.S.P.Q.2d (Bna) 1078.

~
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De um modo geral, a doutrina e a jurisprudéncia consideram que as novas tecnologias
(v.g. software, otica, biotecnologia, inteligéncia artificial, internet das coisas) sao menos
previsiveis do que as tecnologias mecanicas, elétricas e quimicas. As novas tecnologias, que
se encontram em fases iniciais de desenvolvimento e sio menos conhecidas, carecem de
uma maior especificacao na descricdo escrita. Tanto mais quanto é certo que algumas delas
tendem a revelar um grau extremo e sem paralelo de complexidade e miniaturizagao (v.g.
biotecnologia). Nalguns casos, o grau de pormenorizacao pode exigir a divulgagao precisa
de uma sequéncia de bases de DNA. Nestas areas, alteracoes aparentemente insignifican-
tes podem ter grandes consequéncias nos planos estrutural e funcional.

Nestes dominios, o risco de reivindicagOes excessivamente abrangentes é maior.
A semelhanca do que sucede relativamente & satisfacio da exigéncia de habilitacio,
os inventores podem ter que fornecer uma quantidade maior de detalhes para satisfa-
zer a exigéncia da descricao escrita em patentes respeitantes a artes e ciéncias novas e
imprevisiveis (v.g. biotecnologia) do que quando se trate de patentes envolvendo outros
assuntos®,

Diferentemente, as tecnologias de base mecanica ou elétrica, por serem mais conhe-
cidas pela comunidade cientifica e técnica, sao mais previsiveis, sendo por esse motivo
menor o grau de detalhe exigivel na descricao escrita da patente. Estudos empiricos recen-
tes mostram uma maior propensao dos tribunais para invalidarem patentes com base na
insuficiéncia descritiva nas tecnologias novas e imprevisiveis, onde a exigéncia de detalhe
é maior, relativamente ao que sucede com as tecnologias mais conhecidas e previsiveis,
onde a exigéncia de detalhe é menor.

Com efeito, diante das tecnologias mais conhecidas e previsiveis, a fungdo habilitadora
da patente pode ser cumprida de maneira suficiente sem que a descricao escrita tenha que
incluir aspetos que se consideram adquiridos no estado da arte. O grau de pormenorizagao
necessario para satisfazer a suficiéncia de descricdo escrita varia em fungao da natureza
e do dmbito das reivindicacoes e da complexidade e previsibilidade da tecnologia perti-

nente,

53 The Regents of the University of California V. Eli Lilly, 119 F.3d 1559; 1997 U.S. App. LEXIS 18221; 43 U.S.PQ.2D
(BNA) 1398.

54 BARNES, Dunstan H. - «Technically Speaking, Does It Matter? An Empirical Study Linking the Federal Circuit
Judges’ Technical Backgrounds to How They Analyze the Section 112 Enablement and Written Description
Requirements». 88 Chicago-Kent Law Review, 2013, pp. 971 ss. € 1002 SS.

55 Veja-se, neste sentido, o exaustivo estudo empirico levado a cabo por ALLISON, John R. e OUELLETTE, Lisa
Larrimore - «How Courts Adjudicate Patent Definiteness And Disclosure». 65, Duke Law Journal, 2016,
Pp. 609 ss.

56 Neste sentido, Daniel J. Capon (et alia) 418 F.3d 1349; 2005 U.S. App. Lexis 16865; 76 U.S.P.Q.2d (Bna) 1078; Ariad
Pharms., Inc. v. Eli Lilly and Co, 598 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2010) (en banc).
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Depois de analisarem esta dicotomia, Perry J. SAIDMAN e Kerry LEONARD sublinham
um ponto que se afigura inteiramente pertinente e que sintetiza a orientagao geralmente
seguida pela jurisprudéncia. Em seu entender, embora a lei seja a mesma para as artes “pre-
visiveis” e “imprevisiveis”, sera geralmente mais dificil satisfazer a exigéncia de suficiéncia
da descrigdo escrita nas artes “imprevisiveis™.

Isto, sem prejuizo de se admitir que mesmo nas tecnologias imprevisiveis e em rapido
desenvolvimento os tribunais exageram nas suas exigéncias de detalhe descritivo®. Este
problema pode ser tanto mais grave quanto existe a tendéncia, visivel em todos os domi-
nios, no sentido de as empresas radicadas num determinado setor tecnoldgico optarem,
consoante a oportunidade, por intentar acoes judiciais de infragao ou invalidacao total ou
parcial de patentes - estratégia que a doutrina designa por “bullying patentario” - contra
empresas inovadoras, com o objetivo de, por essa via, eliminar a concorréncia atual ou
potencial®.

Como quer que seja, daqui resulta uma incontornavel conclusdo, que se reveste de
grande interesse pratico: se existir alguma coisa que ndo tenha sido claramente revelada na
descricao escrita, mas que seja previsivel para um especialista na técnica pertinente, deve
ainda assim considerar-se observado o principio da suficiéncia descritiva. O principio da
proporcionalidade em sentido amplo obriga a que nao sejam feitas exigéncias descritivas
excessivas®, sob pena de o principio da suficiéncia descritiva ser convertido num principio de
exaustividade descritiva, sem que para tal exista base legal ou constitucional.

3.2.5 Modo de apresentacao
A descricdo escrita da patente inclui, normalmente, um sumario da invencao, uma des-
cricdo detalhada da mesma e os correspondentes desenhos®. A este proposito, importa
afirmar a sedimentacao, na doutrina e na jurisprudéncia, de um dever de clareza, preci-
sdo e determinabilidade. Descri¢des escritas suficientemente claras e precisas fundamen-

57 SAIDMAN, Perry J. e LEONARD, Kerry W. - «Describing A Design - When Enough is Enough!: Clarifying the 35
U.S.C. § 112 Written Description Requirement for Design Patents”, 97, Journal of the Patent and Trademark Office
Society, 2015, 259 ss.; Dunstan H. Barnes, “Technically Speaking, Does It Matter? An Empirical Study Linking the
Federal Circuit Judges’ Technical Backgrounds to How They Analyze the Section 112 Enablement and Written
Description Requirements». 88 Chicago-Kent Law Review, 2013, pp. 971 Ss. € 1002sS.

58 Este é o sentido geral da critica formulada por DURHAM, Alan L. - «Patent Scope And Enablement In Rapidly
Developing Arts». 94, North Carolina Law Review, 2016, pp. 1099 ss.

59 Uma analise do problema do “bullying” de patentes pode ver-se em SICHELMAN, Ted - «The Vonage Trilogy: A
Case Study In “Patent Bullying». 90, Notre Dame Law Review, 2014, Pp. 543 ss.,

60 PatG § 34 [Patentanmeldung], Schéfers Benkard, Patentgesetz 11. Auflage 2015 Rn. 80-85a

61 BARNES, Dunstan H. - «Technically Speaking, Does It Matter? An Empirical Study Linking the Federal Circuit
Judges’ Technical Backgrounds to How They Analyze the Section 112 Enablement and Written Description
Requirements». 88 Chicago-Kent Law Review, 2013, pp. 971 Ss. € 975 SS.
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tam reivindicagOes mais resistentes a litigancia, menos litigancia, invencoes mais tteis e
funcionais, procedimentos mais céleres de registo, patentes com maior valor de mercado,
royalties mais elevados para os detentores das patentes, mais investimento em investigacdo
e desenvolvimento e maiores possibilidades de progresso cientifico e tecnolégico. Por seu
lado, as vantagens que poderiam resultar da ambiguidade descritiva e reivindicativa - que
também as hé - sdo consideradas abusivas, injustas e indesejaveis®.

Uma vez que a descrigao variara inevitavelmente em pormenor, a forma da divulga-
¢ao também podera variar em funcao da tecnologia em questdao. Como resultado, podem
e devem ser utilizados diferentes métodos de divulgacdo para descrever suficientemente
uma invengao de modo que seja compreendida por alguém com uma competéncia média
na arte ou ciéncia em questdo. O principio da suficiéncia descritiva é compativel com diferen-
tes modalidades de concretizacdo consoante as tecnologias e as inven¢des em causa.

Significa isto, entre outras coisas, que a descri¢ao escrita nao tem que se limitar apenas
a palavras e desenhos ®. Ela pode incluir, além disso, diferentes ilustragdes, como sejam,
imagens, fotografias, diagramas, férmulas e estruturas®. Neste caso, impde-se a presenca
de uma explicacao sucinta suficientemente proxima da ilustracao utilizada. A presenca de
elementos visuais com niveis elevados de qualidade e especificacao pode tornar menos
necessaria uma extensa pormenorizacdo por escrito®. A descrigao escrita da patente deve
procurar ser razoavelmente clara, precisa e determinada, evitando termos ou formulagoes
desnecessariamente vagas ou ambiguas. Preferivelmente, ela deve distinguir de forma
clara as reivindicacdes nao funcionais das funcionais, procedendo a identificagao e porme-
norizacao das correspondentes estruturas °.

Se a invencdo introduz um melhoramento incremental num sistema ja existente, a
descrigdo deve centrar-se na respetiva pormenorizacao ndo sendo necessaria a descrigdo
pormenorizada de todo o sistema. Importa, acima de tudo, assinalar e especificar a parte,
melhoria ou combinagao do sistema que é reivindicada como inven¢ao®. O fundamental é
que a descricdo escrita identifique claramente o elemento inventivo da patente®. A satisfa-

62 BOOTHE, Norris - «Exercising a Duty of Clarity: Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc». 30 Berkeley Technology
Law Journal, 2015, pp. 445 ss.

63 PatG § 3 [Begriff der Neuheit] Melullis Benkard, Patentgesetz11. Auflage 2015 Rn. 90-115

64 SAIDMAN, Perry J. e LEONARD, Kerry W. - «Describing A Design - When Enough is Enough!: Clarifying the 35
U.S.C. § 112 Written Description Requirement for Design Patents». 97, Journal of the Patent and Trademark Office
Society, 2015, pp. 258 ss.

65 MONT, Jason Du e JaN1s, Mark D. - «Disclosing Designs». 69, Vanderbilt Law Review, 2016, pp. 1631 ss.

66 BOOTHE, Norris - «Exercising a Duty of Clarity: Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc». 30 Berkeley Technology
Law Journal, 2015, pp. 445 ss.

67 Neste sentido se pronunciavam ja os Patent Acts norte-americanos de 1836 e 1870.

68 Sobre este aspeto, BOOTHE, Norris - «Exercising a Duty of Clarity: Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc». 30
Berkeley Technology Law Journal, 2015, 445 SS., 479 SS.
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¢ao do critério da suficiéncia deve ser entendida a luz da realidade da invencao e da patente
como um todo, no quadro de uma abordagem casuistica, factual e contextual.

Isto significa, desde logo, que ndo basta olhar exclusivamente para a patente e para a
descricao escrita nela contida. E necessario atender, desde logo, a natureza mais ou menos
previsivel da arte e da ciéncia em causa, com as implica¢oes que isso tem no plano da exi-
géncia de detalhe. Além disso, importa considerar todo o contexto da patente, ou seja, a
informacao disponivel no estado da arte, que se reveste da maior importancia para a com-
preensao e reproducao da invencao.

Aisso acresce, ainda no contexto da patente, a informacao sobre a vigéncia da patente, a
sua importancia comercial, a sujeicdo a licencas e outros 6nus ou a sua detencao por razoes
defensivas ou ofensivas, por exemplo. Tudo isso influencia o modo como o contetido inven-
¢ao é (ou nao) difundido durante e ap6s o termo da patente. Uma analise contextual é tanto
mais importante quanto é certo que a patente é um texto hibrido, com um pendor a um
tempo cientifico e juridico, em que a componente juridica sobressai ao ponto de a patente
nao poder ser cabalmente entendida, lida e interpretada como se fosse simplesmente um
artigo de divulgacao cientifica e técnica®.

O essencial é que a divulgacao efetuada na descricdo escrita transmita razoavelmente
aos especialistas na ciéncia e na técnica que o inventor estava efetivamente na posse da
matéria reivindicada na data do depbsito. Por outras palavras, o que importa é que as ilus-
tragOes constantes da descricdo escrita constante da patente mostrem claramente todas as
caracteristicas do design nalgum contexto, de modo a provar que o inventor tinha o domi-
nio de cada caracteristica no momento em que o projeto foi originalmente divulgado™.

A aplicagao das exigéncias de adequacgdo, necessidade e proporcionalidade em sentido
estrito, que densificam o principio da proporcionalidade em sentido amplo, impde o entendi-
mento de que embora seja necessario que o requerente de uma patente ofereca ao publico
uma divulgacao completa e adequada em troca da concessao da patente, a certeza exigida
da divulgacdo ndo pode ser superior a que é razoavel tendo devidamente em conta o assunto
envolvido™ Verifica-se uma habilitacao suficiente ainda que a mesma se baseie, em parte,
no conhecimento tacito do estado da arte de um especialista na matéria, nao sendo necessa-
ria a exigéncia de que a habilitacdo requer a divulgacao de todos os detalhes da invencao™.

69 Estes e outros aspetos sdo destacados por CHIEN, Colleen V. - «Contextualizing Patent Disclosure». Vanderbilt
Law Review, 2016, pp. 1849 ss.

70 Neste mesmo sentido, In Re Timothy S. Owens, 710 F.3d 1362; 2013 U.S. App. LEXIS 5947; 106 U.S.P.Q.2D (BNA)
1248; In Re Scott J. Daniels 144 F.3d 1452; 1998 U.S. App. LEXIS 10171; 46 U.S.P.Q.2D (BNA) 1788.

71 Neste sentido, In Re Storrs 44 C.C.P.A. 981; 245 F.2d 474; 1957 CCPA LEXIS 149; 114 U.S.P.Q. (BNA) 293

72 Neste sentido, Invitrogen Corporation, 429 F.3d 1052; 2005 U.S. App. LEXIS 24810; 77 U.S.P.Q.2D (BNA) 1161
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3.2.6 Divulgacao do conhecimento

As patentes sdo ferramentas de comunicacao através das quais divulgamos e validamos
os avangos cientificos e tecnolégicos. Trata-se de uma forma de comunicagao que, sendo
protegida pela liberdade de expressao, se encontra constitucionalmente vinculada ao pro-
gresso cientifico e ao desenvolvimento tecnoldgico e econémico.

Ao conceder patentes, o sistema de patentes desempenha a funcao de divulgacao e cer-
tificacao do conhecimento especializado desenvolvido em varias disciplinas cientificas e

técnicas™.

4. Conclusao

A dignidade constitucional do direito de propriedade intelectual (latu sensu) é inteiramente
compreensivel atenta a relevancia econdmica, social e cultural do conhecimento cientifico
e do progresso tecnolégico.

Da Constituicao Brasileira resultam importantes implicacdes substantivas e proces-
suais para a producao, interpretacao e aplicacao do direito infraconstitucional, no que toca
a promogao e protecao da atividade intelectual e criativa. Essa protecdo é concretizada, nal-
guns dos seus aspetos fundamentais, na Lei da Propriedade Industrial, a Lei 9.279/96, 14 de
maio, doravante por nos designada de LPI.

Uma das fungoes do sistema de patentes consiste na divulgacao dos conhecimentos
que conduziram a invencao, donde resulta a exigéncia de uma descricdo da invencao, a
oferecer pelo inventor, como condicao de atribuicao de uma patente.

O principio da suficiéncia pretende determinar em que medida é que a descricao escrita
da patente consegue transmitir de forma clara e suficiente o objeto da invencao, de modo
a possibilitar sua realizacdo por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor
forma de execucao.

Se é certo que o principio da suficiéncia da descrigao escrita consubstancia uma exigén-
cia de otimizagdo, também é verdade que o mesmo consagra uma abertura a ponderacdo com
outros principios, na busca do equilibrio adequado entre a cobertura da protegao juridica
das patentes e a real extensao da contribuicao de um inventor.

O principio da suficiéncia impoe uma descricao das caracteristicas inovadoras ou nao
convencionais relevantes que permitem identificar e diferenciar o invento, devendo a
mesma ser levada a cabo com um grau de detalhe e especificacao que permita a sua ope-

73 Ali, Feroz - «Technical Speech: Patents, Expert Knowledge, and the First Amendment». 17 Minnesota Journal of
Law, Science & Technology, 2016, pp. 277 Ss.
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racionalizacao (redugdo a pratica) por técnicos competentes nas areas técnicas e cientificas
por ele convocadas.

A patente deve descrever a estrutura e a fungdo da invencao sem se limitar a sugerir
um caminho, método ou percurso que podera, se e quando percorrido, conduzir a invencao.

Uma vez verificados todos os requisitos da patenteabilidade, ou seja, a novidade, o salto
inventivo e a aplicacdo industrial, os tribunais tendem a invalidar as patentes por insufi-
ciéncia descritiva somente nos casos em que seja evidente a disparidade entre a descricao
e as reivindicagdes ou a impossibilidade de a descrigao ser razoavelmente apta a habilitar a
operacionalizagao do invento por técnicos especializados na arte ou ciéncia relevante sem
experimentagdo excessiva adicional.

A determinacao do sentido do conceito de suficiéncia descritiva deve ser feita com base
em critérios de adequacao, razoabilidade e proporcionalidade, apoiados numa boa base fac-
tual, tendo em conta a tecnologia em causa, o estado da arte e os técnicos envolvidos.

Nalguns casos, mesmo com uma boa descrigao escrita a reproducao do invento pode
exigir experimentacao adicional sem que isso demonstre, por si s6, a insuficiéncia descri-
tiva da patente.

A descricdo escrita ndo tem que ser exaustiva; o importante é assegurar que as caracte-
risticas que sao associadas a invencao reclamada se encontrem de algum modo represen-
tadas na descricao escrita.

A determinacao do que seja necessario para sustentar reivindicagdes genéricas de uma
dada matéria depende de um conjunto diversificado de variaveis, tais como o conhecimento
existente no campo especifico, a extensao e o contetido da técnica anterior, a maturidade
da ciéncia ou tecnologia, a previsibilidade do aspeto em questdo e outras consideracoes
apropriadas ao assunto em causa.

O grau de pormenorizacdo necessario para satisfazer a suficiéncia de descricao escrita
varia em funcao da natureza e do ambito das reivindicagdes e da complexidade e previsibi-
lidade da tecnologia pertinente.

Se existir alguma coisa que nao tenha sido claramente revelada na descrigao escrita,
mas que seja previsivel para um especialista na técnica pertinente, deve ainda assim consi-
derar-se observado o principio da suficiéncia descritiva.

Tendo em conta a complexidade de muitas invencoes a que assistimos hoje, quando
se fala na necessidade de descricao escrita da patente ser suficientemente clara e precisa
para constituir uma habilitar um técnico especializado para a reproducao e utilizacao do
invento, isso pode referir-se, com mais propriedade, ndo a um unico técnico individual-
mente considerado mas sim a intervencgao de uma equipa multidisciplinar e multifuncio-

nal de técnicos especializados nas artes e ciéncias relevantes, cuja atuacao concertada é
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adequada e necessaria a luz da complexidade das tarefas envolvidas na reproducao e utili-
zacao de uma invencao.

A satisfacdo do critério da suficiéncia deve ser entendida a luz da realidade da invengao
e da patente como um todo, no quadro de uma abordagem casuistica, factual e contextual,
e tomando em linha de conta o principio da proporcionalidade em sentido amplo, nas suas
diversas dimensoes.
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