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RESUMEN:

En el presente articulo los autoees exponen el hecho que ef requisita de la actividad inventiva realiza un importacte papel en of sktema
de patentes. En b medu que, 5 a traves def mencionado requisito que se verifica s determinada solucion técnka comribuye efectivamente
ono com el estado de fa tecnica. En este contesto se analiza & importandia del tio especialista en el marco de (a lagiiacitm brasilera.

Palabras gy Actividad inventava — Tecnico especalista — Patentes — invendon — Legistacion brasier,

ABSTRACT:

In the following articte, the authors address the important mbe of the rveative step requirement in patent b On this regard, & 5
theough the aforementioned requieernent that it is verified whether this technical solution comtribetes effactively 10 the state of the techai-
que. In this context, the authoes anakyze the importance of the specialis: techaician in the framework of Brazilian legislation,
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. INTRODUCCION

El requisito de la actividad inventiva realiza un
importante papel en el sistema de patentes,
En otras palabras, es a través del mencionado
requisito que se verifica si determinada solucion
técnica contribuye efectivamente o no con el
estado de la técnica, de manera que pueda
garantizar que apenas los inventos que pro-
muevan &l desarrollo tecnoldgico del pais sean
premiados con el titulo de uso exclusivo otorga-
do por el Estado, sea cual fuere la patente. Por
tanto, la actividad inventiva funciona como un
filtro, impidiendo anomalias dentro del sistema
de patente. Es por a razon que, Denis Barbosa',
situa el requisito de la actividad inventiva den-
tro del género contributo minimo, junto, por
ejemplo, a los requisitos de la originalidad de
los Derechos Autorales y del Derecho Industrial,
En otras palabras, la idea del contriburo minimo
es que haya uno, la propiedad industrial solo se
les concedera a las creaciones que contribuyan
minimamente con el desarrollo del estado de la
técnica (en el caso especifico de las patentes).

En este sentido, obsérvese que la evaluacion
de la obviedad de una solucion técnica sera
realizada por una figura hipotética, a saber: el
técnico especialista en el asunto. Considerando

que €l examen de la actividad inventiva debe
ser realizado a partir de la perspectiva de este
individuo hipotético, se considera que el cono-
cimiento y experiencia de este personaje repre-
sentan aspectos sensibles a la Ley de Patentes,
Al final, la exigencia de una cualificacion muy
alta para esta figura imposibilitaria el sistema
de patentes, pues dificultaria demasiado la
concesion del titulo para inventores. Por otro
lado, caso el concepto de técnico especialista
en el asunto fuera entendido como un individuo
de mediocre cualificacion, dejaria en abierto la
posibilidad de otorgar la concesion de patentes
sin especificar criterios técnicos, incluyendo las
mas superficiales.

Podemos agregar gue el técnico especialista en
el asunto se define tradicionalmente como un
unico Individuo. A pesar de esto, muchas veces
ocurre que, el desarrolio de una nueva invencion
se lleva a cabo por un equipo interdisciplinario
de especialistas, motivo por el cual algunos
Bufetes de Patentes, inclusive el INPI ( Instituto
Nacional da Propriedade Industrial brasileiro)
sugieren la posibilidad, en determinados casos,
de analizar el requisito de la actividad inventiva
bajo la optica de un grupo de especialistas,
asumiendo asi la figura del técnico especialista
en el asunto.

‘B siguiente articulo fue traducsdo por Camila Fernandez Tovar, alumna de sexto ciclo de la Universidad de Lima y
miembro de la Comision de Relaciones Publicas de la Revista ADVOCATUS.

1. Nesse sentido, vide o livro BARBOSA, Denis; e, al. O Contributo Minimo na Proprivdade intelectual: Atividads
mventiva, Qriginalidade, Distinguidade ¢ Marger Minima,
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En este articulo, se discutira brevemente la cuali-
ficacion y la experiencia de esta figura hipotética
mencionada en la ley brasilena de propiedad
Industrial y, a continuacion, la posibilidad de
que este individuo en cuestion sea incorporado
por un grupo de especialistas,

Il. LA ACTIVIDAD INVENTIVA

La actividad inventiva solo fue positivada en el
Ordenamiento Juridico brasilefo en la actual ley
de la Propiedad Industrial en el ano 1996. Sin
embargo, la aplicacion del requisito fue incorpo-
rada al Derecho Brasilefio por la doctrina y por
los tribunales brasilenos desde hace mucho mas
tiempo. Efectivamente, autores como Pontes de
Miranda y Gama Cerqueira ya entendian que
los requisitos de la novedad y de la aplicacion
industrial, muchas veces no eran suficientes
para determinar si una creacion industrial era
merecedora del beneficio del monopolio con-
cedido por el Estado.

Gama Cerqueira’, de hecho, distinguia inven-
cion de construccion, Esta ultima consistiria en
una invencién menor: una creacion industrial
con las caracteristicas de una invencion, pero
con la ausencia de un resultado inesperado, pe-
culiar para lo que hoy se entiende por invencion.
La construccién consistiria en la mera aplicacion
de los conocimientos técnicos tedricos en la
practica, En este sentido, es a partir de esta dis-
tincion que Gama Cerqueira defiende que no
todas las creaciones industriales, a pesar de ser
nuevas y susceptibles de aplicacion industrial,
son pasibles de ser patentadas. De acuerdo con
las palabras del propio autor:

“Entre las innovaciones de cardcter cons-
tructivo mds comunes, a las que la técnica
recurre frecuentemente, figuran: a) las
modificaciones de forma, de dimensiones,
dosificacion y proporciones; b) la substi-
tucidén de materiales; c) la yuxtaposicion
0 agregacion de organos; d) la conexion o

desconexion de elementos conocidos; €) los
cambios climaticos; f) los cambios del orden
de las operaciones; g) el transporte de una
industria a otra; h) el nuevo empleo de un
elemento conocido; i) la sustitucion de un
elemento por otro equivalente.

En esos casos, por norma general, no hay
invencion, por lo que no se puede verse
en esas innovaciones ninguna creacion,
ninguna originalidad de concepcion, ni
una manifestacion de un espiritu inventivo,
solo simples soluciones practicas, que se le
ocurren a cualquier persona experta en un
oficio y son naturaimente indicadas por
las necesidades corrientes o rutinarias, sin
nada para presentar, pues, si esas innova-
ciones se caracterizan, no solo, por un resul-
tado nuevo o diferente, sino por un efecto
técnico peculior, por una accion técnica
especial, el caso cambia y la innovacion
podra constituir una invencion. No hay,
pues, reglas absolutas para determinas fa
existencia de invencion, debiendo revolver-
se dicha cuestion, en cada caso, de acuerdo
con las circunstancias que depongan a
favor de la invencidn y de por la aplicacion
de los criterios positivos y negativos, ya
indicados, a los diversas actos técnicos que
resultan de la innovacion realizada. Estos
diversos criterios, si blen convendria, tien-
den a distingul las invenciones de cardcier
meramente constructivo, gue no dependen
de la actividad creadora del hombre, sino
de simples habilidodes técnicas accesibles a
cualquier persona del oficio, que disponga
de conocimientos comunes 0 mas 0 menos
normales que la técnica corriente pone a
su alcance™.

A proposito, la ensefianza del tratadista es
compatible con la teoria francesa del quid impro-
visurn, publicada por Rubier en 1952, segun la
cual una creacion industrial, para ser patentada,
deberia producir un efecto técnico nuevo, ines-

1 CERQUEIRA, Jodo da Gama. "Tratoedo da Propriedade Industrial’ p. 2356

3. idem pp. 2389
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perado. En este mismo sentido, entendia Pontes
de Miranda’, a saber:

"Hay creacion siempre que hay un "plus”en rela-
cion al acervo industrial, intelectual, de la época:
es decir, del momento. 5i hay efectos técnicos
imprevistos, aungque se trate de simples yuxta-
posiciones de objetos conocidos, o un cambio
de forma, o de proporciones o de dimensiones,
o de materiales, hay creacion (.. ), Ciertamente,
en la apreciacion de Ia cuestion de hecho, el
juez tendra toda la prudencia, porque siempre
los problemas técnicas ya resueltos parecen
faciles de solucionar y no es fuera de propasito
preguntarse: ";si era tan facil, porque los demas
no inventaron?”

Como se puede constatar, desde la vigencia
del Codigo de la Propiedad Industrial de 1945,
la doctrina reconocia la necesidad de que un
invento envolviera cierto grado de inventiva.
Inclusive, existia gran desconfianza sobre las
creaciones basadas en la incorporacion de ele-
mentos ya conocidos en €l estado de la técnica.
Tal posicionamiento provenia de la propia ley,
que, en su articulo 8%, determinaba que no era
patentable “la yuxtaposicion de organos conoci-
dos, la simple alteracion de forma, proporciones,
dimensiones o de materiales, salvo side ahi resul-
tara, en el conjunto, un efecto técnico imprevisto.”

Bajo la vigencia de la ley de 1971, la cual tam-
bién fue silente con relacion al requisito de la
actividad inventiva, la doctrina y la jurispruden-
cia hacian una interpretacion a contrario sensu
del articulo 9¢, la linea "¢, del diploma legal".
De esta manera, las yuxtaposiciones de proce-

505, madios u organos conocidos, incluyendo
la simple alteracion de forma, proporciones,
dimensiones o de materiales, eran patentables
si resultaran, en conjunto, en un efecto técnico
nuevo o diferente, no comprendido dentra de
las prohibiciones de este articulo, Cabe destacar,
sin embargo, que la idea de “nuevo efecto téoni-
co"no se confunde con el requisito de actividad
inventiva, visto que una solucion técnica puede
presentar un efecto tecnico nuevo, pero obvio
para cualquier técnico especialista en el asunto.

Ademas, con el ingreso de Brasil en el sistema
del PCT6, &l INPI elabora la Resolucion N* 17, del
11 de mayo de 1976, cuyo texto, entre otras de-
terminaciones, establecio que los examenes de
los pedidos de patentes deberian llevar en con-
sideracion el requisito de la actividad inventiva.
Efectivamente, en el item 1.1, afirmaba que “se
considera invencion el resultado de actividad
inventiva constituyendo algo que: (..) b) para un
técnico especializado en el no asunto, no sea un
resultado evidente del estado del arte”

En resumen, todavia bajo la égida del diploma
legal de 1971, que no establecia expresamente
la actividad inventiva como condicion para la
concesion de patentes, el requisito en cuestion
continuaba siendo ampliamente aplicado por el
INPI, doctrina y jurisprudencia del pais.

Actualmente, el requisito de la actividad inven-
tiva esta conceptuado por la LPL em su articulo
13: "la invencién estd dotada de actividad
inventiva siempre que, para un técnico en el
asunto, no resulte de manera evidente u obvia
del estado de la técnica”. Por tanto, el andlisis

4 MIRANDA, Pontes. “Tratado de Direito Privada: Porte Especial, 4+ ed. Tamo XVI

5. Articulo 9.° Nao sao privilegiavels: ||

e)as justaposiges de processos, melos ou orgdos conhecidos, a simples mudanga de farma, proporgdes, dimensaes
ou de materials, salvo se dai resultar, no conjunto, um efeito téanico navo ou diferente, nao compreendido nas

proibigoes deste artigo;

6. Elarticulo 3313), del PCT, determina que “para 03 ims do exame prebiminar intermacional, uma invencio reivindicada
sera considerada como envolvendo atividade inventiva, se, tendo em vista o estado da 1écnica coma definido
neste Acondo, ndo € obvia pars um tecnicn no assunto, na data peescrita como refevante [ “For the purposes of the
international preliminary examination, a claimed invention shall be considered to involve an inventive step i, hoving
regavd to the prior art as defined in the Regulotions, it is not, at the prescribed refevant date, cbviows to a person skilled

in the arr”)
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de la actividad inventiva de una Invencion debe
llevar en consideracion aspectos facticos y le-
gales. Gustavo Barbosa’, en divergencia con la
doctrina y la jurisprudencia de los EUA, entiende
que, para fines de comparacion de la actividad
inventiva, se debe analizar la forma como la
creacion industrial fue alcanzada, pero, no, por
el objeto del pedido de patente en si.

Para Denis Barbosa®, en el examen del requisito
en tela, se deben llevar en consideracion cuatro
factores, que son a) el contenido y alcance de
las anterloridades; b) las diferencias entre tales
anterioridades y el nuevo invento; ¢) el nivel de
complejidad del campo de la técnica a la que
pertenece la invencion; d) la presencia de ciertos
indices secundarios, que son: i) el tiempo trans-
currido desde la anterioridad en cuestion; ii) el
efecto inesperado o sorprendente; iii) la econo-
mia de tiempo; iv) el resultado perfeccionado; v)
ventajas técnicas o economicas considerables.

Notese que los indices mencionados ante-
riormente se basan en los Graham Factors,
que fueron establecidos por la jurisprudencia
estadounidense en el caso conocido como
Graham v. John Deere Co. Se puede resumir
la disputa de la siguiente manera: William T,
Graham habia creado un tipo de arado, que por
intermedio de abrazaderas, no sufria dafos por
obstaculos en el suelo, especialmente piedras.
Las abrazaderas estaban fijadas a las varillas del
arado, posibilitando, de esta manera, que estas
varillas se moviesen libremente por debajo de
la estructura del arado. Esta solucion fue objeto
de un pedido de patente, el cual fue concedido
bajo el numero ‘811, Posteriormente, la inven-
cion sufrié algunas modificaciones de mejorias,
llevando al inventor a depositar un nuevo pe-

dido, que fue concedido bajo el nimero ‘798,
La principal distincion de la nueva patente
en relacdo a la anterior se referia al punto de
desgaste de una de las piezas del arado, cuya
sustitucion seria mas facil®.

Dos Cortes inferiores concluyeron que la paten-
te '798 era invalida. Cuando el caso alcanzo el
tribunal Supremo, este entendio que las decisio-
nes anteriores estaban correctas, en la medida
en que la referida invencion era obvia, con base
en dos anterioridades. La primera era la propia
patente ‘811 y la sequnda, un producto que no
habia sido objeto de patente y era comerciali-
zado por Glencoe Manufactoring Company",

La gran contribucion de este juicio fue estable-
cer lo que paséd a ser conocido como los Fatores
Graham (Graham factors), los que tienen por
objetivo determinar si una invencién es obvia
0 no. Los factores que constituyen el test son
1) el escopo y el contenido del estado de la
técnica; 2) las diferencias entre el estado de la
técnica y las reivindicaciones de la patente; 3)
el nivel de habilidad o conocimiento ordinario
en el asunto respecto al tiempo del invento; y 4)
consideraciones secundarias. Estas ultimas son
1) éxito comercial del invento; 2) existencia de
intentos de coplas; 3) existencia de licencias; 4)
existencia de una antigua necesidad y la falta de
una solucion que la sustituya; 5) existencia de
escepticismo y reconocimiento por el invento; 6)
existencia de fallas en intentos previos por parte
de técnicos en el area; 7) existencia de resulta-
dos inesperados alcanzados por la solucién,

Por otro lado, Gustavo Barbosa'' entiende que
el requisito de la actividad inventiva se divide en
tres cuestiones basicas, a saber: a) la obviedad

7. BARBOSA, Gustavo José Ferreira, “A Introducoo no Nosso Ordenamento Juridico do Requnsito da Atividade Inventivo®

Pag. 76.

8. BARBOSA, Denis Borges. “Uma Infrodiacdo a Propriedade ntefectual p. 382
9. THOMAS, John R.*Questdes atuais ern matéria de direvto de patentes”.p. 102

10, \bidern, op. cit,, loc, cit

11, BARBOSA, Gustavo José Ferreira, “A mtradugao no Nosse Ordenamento Jundico do Requisito da Atividode inventiva”,

p77.
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o evidencia; b) el estado de |a técnica; y c) el
técnico especialista en el asunto.

Primeramente, una solucién técnica obvia no
es merecedora del beneficio de la exclusividad,
visto que no trae ninguna contribucion para
el conocimiento comun, En este aspecto, vale
el auxilio del Diccionario Houaiss'?, que define
obvio como siendo*facil de descubrir, de ver, de
entender; que salta a la vista; manifiesto, claro,
patente”. El gran desafio en la aplicacion del re-
quisito de la actividad inventiva es su alto grado
de subjetividad, ya que lo que puede ser obvio
para una persona puede no serlo para otra'’,

En cuanto al estado de la técnica, a fin de evaluar
la actividad inventiva, seran llevados en consi-
deracion todos los documentos accesibles al
publico hasta la fecha del deposito del pedido
de patente en cuestion. Obsérvese que, al con-
trario de lo que ocurre en la comparacién del re-
quisito de la novedad, aqui no se consideran los
pedidos de patente depositados que todavia no
han sido publicados. Ademds, no existe la regla
del documento unico'. En la comparacion de
la actividad inventiva, el analisis se debe llevar
a cabo a partir del estado del arte en conjunto.
Por fin, cabe examinar la figura del técnicoenel
asunto, que consiste en el personaje hipotético
utilizado como pardmetro en la medicion de la
actividad inventiva. La doctrina, en general, lo
define coma algulen con los conocimientos ordi-

narios de cualquier profesional con experiencia
practica en el rea técnica que se encuentra en
juego. Generalmente, se utiliza como parametro
un individuo con formacion en la especialidad
del invento y con experiencia practica en el
campo técnico de la tecnologia reivindicada,
Indudablemente, no seria un cientifico distin-
guido con el premio Nobel.

lil. LA FIGURA DEL TECNICO ESPECIALISTA
EN EL ASUNTO

El técnico en el asunto es una ficcion adoptada
por las principales jurisdicciones alrededor del
mundo, inclusive en la ley de la Propiedad In-
dustrial Brasilena de 1996, Esta figura fue creada
como parametro para auxiliar en el analisis del
requisito de la actividad inventiva o de la no
obviedad (en el caso de los EUA), La razon radi-
ca en que la tarea de evaluar lo que seria obvio
arrastra en si un alto grado de subjetividad, que
se intenta atenuar con el uso como criterio de
comparacion del requisito de un individuo con
conocimientos medianos dentro de determina-
do campo técnico. Semejante, mutatis mutandis,
al vetusto bonus pater familios de la Ley Civil,

Por tanto, el técnico especialista en el asunto con-
siste en una figura hipotética sin la necesaria co-
respondencia, al menos idéntica, con el mundo
real. Se trata, en realidad, de un parametro para
que el analisis de patentabilidad se lleve a cabo

12. Disponible en: <hitps//houaissuolcom.br/pub/apps/wwwivd-0/himbindexhtmp0.> Fecha de consultx

22.11.2016.

13, Segundo Gustavo Barbosa (BARBOSA, Gustavo José Ferreira. A Introducdo no Nosso Ordenamento Juridico
do Requisito da Atividade Inventiva.., p. 771, a intredugao do conceito de 6bvio veio do Direito Inglés, no case
conhecido como Sharp & Dohme Inc. v, Boots Pure Drugs Co. Ltd. Dusante o julgamento, o famoso advogade
inglés Stafford Cripps formulou a seguinte pergunta, que ficou conhecida como Cripps Guestion: *Era, para todos
05 efeitos praticos, 6bvio para quekquer quimico qualificados no estado dos conhecimentos quimicos existentes
na data da patante, que consiste na fiteratura produtos quimicos disponivels (selecio de uma das que aparece
nos particulares das acusa¢des) & seus conhedmentos de quimica gerl, que ele pudesse fabricar valosos
agentes terapéuticos, tornando o malor resorcindls alquila,.i” (El original: “The real question is; was it for all
practical purposes obvious to any skilled chemist in the state of chemical knowledge existing at the date of the
patent which consists of the chamical literature available. .. and his general chemical knowledge, that he could
manufacture valuable therapeutic agents by making the higher alkyl resorcinols: ... ?°).

14, Parafins de alericio de novidade, os escritorios de patente ao redor do mundo, incluindo o INPI, faze muso da regra
do single document, a qual, em geral, estabelece que um MWento sérd NOVO sempre que Nao sefa integralmente
adiantado por um unico documento do estado da técnica, Se o documento for considerado novo, o exame do
pedido de patente prossegue para queé seja verificado se o seu objeto atende ao requisito da atividade inventiva,

Caso contrano, conclui-se o exame prontamente

Gabriel Leonardos / Paulo Bianco



con el minimo de subjetividad posible. En rela-
cion con el tema, se cita el siguiente precedente’

“Lacuestion de obviedad tiene que serevaluoda
a traves de fos ojos del técnico especializado en
ef asunto y no un hombre carente de ingenio.
Es0 no es una persona real £l es una creacion
juridica. Se supone que &l ofrece una prueba ob-
fetivade un desenvolvimiento ftecnologico] par-
ticular que puede ser protegida poruna patente.
El es considerado que tras haber visto y leido
documentos disponibles al publico sabe de usos
publicos en el estado de la técnica. El entiende
todas las lenguas y dialectos. El nunca pierde
lo obwio ni tropieza el ingenia. £ nunca piensa
lateralmente. £l difiere de todas las personas
reales en una o mas de estas caracteristicas™".

Conforme fue adelantado en la seccion anterior,
de acuerdo con Denis Barbosa'’, en la compa-
racion del requisito de la actividad inventiva, el
técnico especializado en el asunto debe tener
en cuenta los siguientes factores:

a) El contenido y alcance de las anterioridades;
b) las diferencias entre las anterioridades y el
nuevo invento; ¢ el nivel de complejidad del
campo técnico al cual pertenece |a invencion;
d) la presencia de ciertos indices senalados
abajo. Algunos elementos para la investigacion
de esta no obviedad son: i) el tiempo desde la
anterioridad en cuestion; i) el efecto inesperado
o sorprendente; iii) la economia del tempo; el
resultado perfeccionado; iv) ventajas técnicas o
econdmicas considerables. En cuanto al ultimo
elemento, que importa evaluar o el probable
éxito comercial del invento, |a jurisprudencia
nacional difiere. La tendencia europea es de dar
menos peso a este indice,

Es evidente que el técnico especialista en el
asunto, ademas de verificar si determinada in-
vencion es obvia o no, frente al estado del arte,
debe evaluar, ademads, si en el Informe descrip-
tivo constan todas las informaciones necesarias
para que se realice la reproduccion de la inven-
clén que se encuentra en juego. De acuerdo con
el requisito de la suficiencia descriptiva,

La cualificacion 1écnica de esta figura hipotética
a la que se hace referencia, es un punto sensible
que puede influenciar sobremanera la evaluacion
del requisito de la actividad inventiva. De he-
cho, la definicion equivocada de la cualificacion
para el técnico especialista en el asunto puede
conducir a la conclusion de que toda invencion
serfa obvia, en el caso de que los parametros sean
establecidos de forma muy rigurosa, o de que
toda solucion técnica serfa inesperada, inusitada,
de manera que atienda la regla del contributo
minimo, caso la referida concepcidn sea la de
alguien con cualificacion mediocre. Encontrarel
equilibrio es esencial para que el sistema de pa-
tentes alcance su objetivo, que es el de estimular
el avance tecnoldgico del pais.

En general, al técnico especialista en el asunto
se lo considera como un profesional de co-
nocimiento y experiencia técnicas medianas
dentro del drea en la que actua. No se trataria,
por tanto, ni de un cientifico premiado con
un Nobel ni tampoco de un profesional con
conacimientos limitados sobre el tema. En
este sentido, cabe destacar nuevamente las
palabras de Denis Barbosa':

“La nocién de pasar de manera evidente de
un estado de 1écnica indica que el estondar
de evaluacion es el hombre especializado en

15, Disponible en: chttpy//veww bailli.org/ew/Case s/ EWCA/Cv/2006/1 71 5 htmi>. Fecha de consuita: 18.03.2013.

16.

Texto original: “The guestion of obviousness has 1o be assessed through the eyes of the skiled but non-inventive man

in the art. This is not a real person. Heis a legal creation. He is supposed to olffer an objective test of whether a particulor
develapment can be protected by a patent. He is deemed to have oked of and read publicly avaitable documents
and to know of pubiic uses in the prior art. He understands all lenguages and diakects. He never misses the obvious nor
stumbies on the inventive. He has no private kflosyacratic preferences or dishikes, He never thinks laterally, He differs
frorm alf real people in one or mare of these choractesistics”

17. BARBOSA, Denis Borges; MACHADO, Ana Paula Buonome, *A Qualificacao Necessdria dos Peritos em Agdes de

Nulidade de Patenre Revista da ABPI N” 89, p. 36,

18, dem, loc. cit.
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la materia, aungue no el mayor exponente
mundial del sector.

Hay un parametro utilizado para esta eva-
luacidn, que es el profesional graduado en la
especialidad, poseedor de los conocimientos
académicos comunes, y de la experiencia
media de un ingeniero o técnico, operando
en el sector industrial pertinente.

Decididamente, el pardmetro no es del cienti-
fico exponencial, galardonado con ef premio
Nobel, sino uningeniero de especialidad perti-
nente, con experiencia real en aquelia parcela
de tecnologfa.

La referencia al estado de técnica, por otro
lado, representa la nocién legal aplicable
al concepto de novedad (véase arriba), sino
tomada ahf como base, y no como limite, a
partir de la cual se determinard el quantum
de no obviedad. Asi, el pardmetro de evalua-
cién es del técnico en el arte (definido como
en el pdrrafo anterior) provisto de los cono-
cimientos generales del estado de la técnica.
De ahi se determinaré la obviedad o no de
la invencion”

Se tiene indicando comao archivo del cono-
cimiento general del estado de la técnica la
constante de los manuales o libros didacticos
corrientes para la formacion del técnico”

Por consiguiente, la cualificacion del técnico es-
pecialista en el asunto debe centralizarse en dos
aspectos primordiales. €l primero de ellos se refie-
re a los conocimientos académicos delindividuo,
los cuales deben ser compatibles con el objeto
de la invencion. Ademas, el referido especialista
debe poseer experiencia profesional practica en
la misma drea técnica del citado invento.

Cabe destacar que, al ser depositado un pedido
de patente ante un Bufete de Patentes, la res-
pectiva invencion debe ser clasificada con base

en la Clasificacion Internacional de Patentes’”,
a fin de facilitar futuras consultas por parte de
terceros. La referida clasificacion intenta catego-
rizar todos los ramos del conocimiento humano.
De esta manera, se hace posible la determina-
cion de la cualificacion del técnico especialista
en el asunto a partir de la clasificacién atribuida
a una determinada patente o, por lo menos,
sirve como orientacidn para la definicién de
este profesional.

IV. ELTECNICO EN EL ASUNTO COMO
GRUPO DE ESPECIALISTAS

La mayoria de las veces, no existe gran difi-
cultad para establecer cudl seria el técnico
espedcialista en el asunto para evaluar los requi-
sitos de la actividad inventiva y la suficiencia
descriptiva de determinada invencidn, es que,
en general, la solucién técnica propuesta se
encuentra relacionada preponderantemente
a una unica area técnica.

Por otro lado, dado el actual estado de la
evolucién cientifica, la vision romantica de
un Inventor gue solitariamente trabaja en su
laboratorio o taller ha ido cediendo espacio
para grandes centros de investigaciones en |os
cuales se forman equipos multidisciplinarios
para fomentar nuevos productos y tecnologias.
Asi, una gran parte de las Invenciones desa-
rrolladas actualmente son el resultado de la
congregacion de conocimientos de diferentes
areas técnicas.

En este contexto, resulta forzoso indagar: ;el
concepto de técnico especialista en el asunto,
adoptado por las legislaciones del Derecho Pa-
tentario y la doctrina especializada, permitiria
apenas un individuo o también un grupo de
especialistas?, ;El concepto de técnico espe-
cialista en el asunto como un Unico individuo
seria subciente en todas las situaciones? Caso
la respuesta sea negativa, jen queé situaciones
esto seria posible?

19. Mas informacion schre la Clasificacion de Niza, disponible en: <httpy//www.wipoint/classifications/ipc/ens,

Fecha de consulta: 17.03.2017.
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1. LaCuestion Numero 213, de la AIPPI.

Dada su relevancia, el concepto del técnico
especialista en el asunto fue objeto, en el afio
2010, de la Cuestion numero 213, propuesta
por la Asociacian Internacional de Proteccion
a la Propiedad Intelectual — AIPPI (en |3 sigla,
en francés). El tema recibio la contribucion de
grupos provenientes de mas de 40 paises, que
deberian responder una serie de preguntas,
por medio de las cuales la Asociacion preten-
dia evaluar como la legislacion interna de cada
Grupo venia trabajando el concepto del técnico
especialista en el asunto, donde seguramente
una de las Indagaciones se referia justamente
a la posibilidad de que la figura del técnico
especialista en el asunto fuera incorporada por
un grupo de especialistas. Comentaremos a
continuacion algunas de las contribuciones que
se han obtenido,

De acuerdo con el grupo aleman?, el técnico
especialista en el asunto, segun el Derecho
de Patentes de este pais, consiste en un indi-
viduo que, a causa de su especialidad y nivel
técnico, podria depararse con el objeto técnico
protegido por la patente, cuando estuviera en
busqueda de una solucion para resolver el pro-
blema presentado. En otras palabras, el técnico
especialista en ef asunto seria un especialista en
el campo técnico de donde deriva la solucion
para el problema técnico,

En cuanto a la posibilidad de que el técnico
especialista en el asunto consista en un grupo
de especialistas, el mencionado grupo afirma
que el texto del Articulo 4, de la Ley Patentaria
alemana, no deja dudas de que la intencion del
legislador ha sido la de que el examen de paten-
tabilidad tenga como parametro un solo indivi-
duo. En el caso de que no lo fuera, la redaccion
deberia ser diferente. Mencionan que el tema

fue enfrentado por el Tribunal Supremo Aleman,
en el caso BGH Xa ZR 130/07, involucrando el
medicamento Escitalopran. El grupo relata que
este Tribunal entendié que, adn en los casos en
los que el invento haya sido efectivamente desa-
rrollado por un equipo de individuos, el técnico
especialista en el asunto a ser considerado no
debe poseer el conocimiento acumulativo de
todos los individuos del equipo.

En realidad, en el caso de que un técnico espe-
cialista en el asunto se depare con un problema
en el drea en el que no es especialista, se espera
que busque a otra persona con conocimiento y
experiencia compatible con ese campo técnico
para que lo oriente a encontrar la solucion del
mismao. De todos modos, segun el grupo de juris-
tas alemanes, el técnico especialista en el asunto
permaneceria siendo una unica persona. En otras
palabras, en la comparacién del requisito de ac-
tividad inventiva, se debe tener en cuenta si un
técnico especialista en el asunto, al encontrarse
de frente con el problema técnico, se siente mo-
tivado a pedir el auxilio de otro(s) especialista(s),
por ejemplo, miembros de su propio equipo.
Cabe destacar que, de todas maneras, el técnico
especialista en el asunto permaneceria siendo
representado por un unico individuo,

No obstante, parece existir cierta contradiccion
respecto a la afirmacion del grupo, pues, aunque
se entienda que seria natural (u obvio) que el téc-
nico especialista en el asunto se aconsejara con
otrols) especialista(s), es posible constatar que
Junto a los conocimientos y experiencia de este
técnico especialista se deberan adjuntar también
los conocimientos del individuo que lo orientd.

Para el grupo de Austrdlia”, dependiendo de
Ia tecnologia que esté en juego, el técnico es-
pecialista puede incluir mas de un especialista
en el asunto. Estos juristas mencionan como

20, Disponible  en:  <https)/www.aeppiorg/Zsel-questionshsub=listingcomminsesbviewQ=2134213>Fecha de

consulta] 1.02.2017.

21, Desponible en: <huips://www.aippi.org/download/commitees/21 3/GR2] 3germany_en.pdf>, Fecha de consulta:
17032017,

22. Disponible en: Fecha de consulta:

1803.2017.
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ejemplo, lo que ocurre en la industria farma-
céutica, donde un técnico especialista en el
asunto puede estar representado por un equipo
compuesto por un quimico, cuya responsabili-
dad es sintetizar compuestos, y un bidlogo, que
prueba los compuestas para verificar si alcanzan
el resultado terapeéutico esperado.

En lo que respecta al grupo inglés, éste trajo
a la luz la jurisprudencia del pais, que, en el
caso Rockwater Ltd. V. Technip France S/A,
establecié que el técnico especialista en el
asunto, en determinadas ocasiones, puede ser
un equipo: “una mezcla de nerds con diferentes
conocimientos bdsicos”. Por otro lado, ocurre, sin
embargo, que el tecnico en el asunto no es un
robot, motivo por el cual comparte el prejuicio
y conservadorismo comun que prevalece en el
area en cuestion.

Respecto al grupo de los Estados Unidos™, éste
afirmo, que, a pesar de existir, en el Manual
del Procedimiento de Examen de Patentes™,
algunas referencias en el plural para el técnico
especialista en el asunto al discutir el requisito
de suficiencia descriptiva y asuntos del informe
descriptivo, esto no ocurre en |3 seccion de
la actividad inventiva. Segun el grupo, estas
menciones en el plural no esconden ninguna
intencién de sugerir que la figura del técnico
especialista en el asunto pueda ser incorporada
por un equipo de especialistas. Mantiene que,
mientras I3 jurisprudencia del pais casi siempre
trata al técnico espedcialista como siendo una
figura en el singular, existen pocas decisiones
que mencionan la posibilidad de que este indi-
viduo hipotético sea incorporado por un equipo

de especialistas, pero, no asume una paosicion
clara al respecto.

En relacidn al grupo canadiense™, este esclarece
que la nocidn de “persona con conocimientos or-
dinarios en el arte” es el individuo o los individuos
para quien la patente se adjudica, seéa un unico
especialista o un grupo de ellos. “En circunstancias
en las que la invencion abarca varias disciplinas
clentificas, el técnico cualificado hipotético puede
ser un conjunto de cientificos, Investigadores y
técnicos trayendo su experiencia combinada para
dar soporte o la invencion en cuestion”™,

Los trabajos de los grupos en la cuestion 213 re-
sultaron en una Resolucion™, Ia cual fue aproba-
da durante el Congreso de 2010, en Paris. En lo
que respecta al tema comentado, la Asociacion
concluye lo siguiente:

")) El1écnico en el asunto es ung ficcion legal
Debe haber un enfoque comun en la formu-
lacién de la definicion del técnico del asunto
aplicable en procesos administrativos o
Judiclales que consideran la actividad inven-
tiva en el contexto de patentabilidad de una
invencion o de una la validez de una patente.

Esta definicion debe incluirlas caracteristicas
del técnico del asunto.

2) Eltécnicoen el asunto posee por lo menos las
siguientes caracteristicas:

23. Disponibleen: <hiips://wwwaipplorg/downioad/commiteesi213/GR213usa.pdf>. Fecha de consulta: 18.03.2017.
24. Disponible en: <httpy//www.uspte.goviweb/offices/pac/mpep/indexhim|>. Fecha de consulta: 18.03.2017,

25. Disponible en: <httpsy//veww.aippiorg/downioad/commitees213/GR2 1 3canada pdf>. Fachadeconsuitx 18032017,

26. “In Canado, the ‘person of ardinary skill in the ort' (the “SkNled Person”) is the person or persons to whom the patert
is addressed! and may be conceptualized as either o single individual or as a group of individuals, depending on the
nature of the invention in question. In circurnstances where the invention relates to several scientific disciplines, the
notional skilled technician moy be a composite of sclentists, researchers and technicians bringing thelr combined

expertise to bear on the invention in question”

27. Disponible en: <hiipss/veswaipplorg/downioad/commitees/213/RS213Englishpdf>. Fecha de consulta:

18.03.2017,

Gabriel Loonardos ! Paula Bilanco



fa persona media en este campo (o cam-
pos) seria de esperar que poseyese 0 que

estarla disponible para esa persona media
a traveés de investigaciones de ruting.

b) Esapersonaposee las habilidades que se
espera de la persona medio en el campo
(o campos) a los cuales hace referencia
la investigacicn.

¢) Esa persona es capaz de realizar expe-
rimentos de rutina y de investigacion y
puede ser esperado obtener soluciones
previsibles en comparacion con €l estado
de la técnica.

3) La evaluacion de el técnico en el asunto
debe ser hecha a partir de la fecha de prio-
ridad o de otros datos relevantes bajo la ley
aplicable, para efectos de evaluacion de la
patentabilidad.

4) Engeneral el perito en el arte es una persona
individual Dependiendo de el campo téenico o
de la complejidad de lainvencidn, el técnicoen
el asunto puede corresponder a un equipo de
personas de diferentes dreas, desde que haya
sido una practica comun en el campo técnico
de la invencién en un momento relevante.

5) Las caracteristicas del técnico en el asunto
deben ser las mismas para la evaluacion de la
actividad inventiva como para otros requisi-
tos de patentabilidad o validez de la patente.

6) Una vez que la cuestion sobre si, o no, el
técnico en el asunto pueda tener creatividad
por encima o por debajo de aquellas carac-
teristicas descritas arriba esta directamente
relacionado con la cuestion de evaluacion
de la obviedad de una invencion, la cual
AlPP! discutird en Hyderabad EXCO en 2011,
se recomienda ademads que esa cuestion sea
todavia considerada en esa oportunidad”,
(Enfasis del autor)

28 Dssponible e <htpe/www.epoor
consulta: 06.01.2017.

2. Elentendimiento adoptado por el EPO

Las directrices de examen de patente del Bufete
Europeo de Patentes™ confirman que, en los
casos en los que la solucion propuesta involucre
conocimientos de areas técnicas distintas, el
técnico especialista en el asunto a ser conside-
rado para fines de analisis de los requisitos de
la actividad inventiva y suficiencia descriptiva
pueden consistir en un grupo de especialistas,
como un grupo de investigadores:

“El "técnico en el asunto” debe presumirse que
es un profesional calificado en el drea relevante
de la tecnologia, que es poseedor de conoci-
mientosy capacidad promedia y esta consciente
de que era de conocimiento general comun
en el arte, en la fecha relevante (ver T 4/98, T
143/94 e T 426/88). Se debe también presumir
gue él haya tenido acceso a todo del “estado del
arte’, en especial a los documentos citados en
el informe de investigacion, y de haber tenido
a su disposicion los medios y la capacidad para
el trabajo de rutina y experimentacion que son
normales para el campo de la tecnologia en
cuestion. Si el problema demanda del técnico
del asunto a buscar una solucion en otro cam-
PO técnico, el especialidad en esa materia es la
persona calificada para resolver el problema. El
técnico en el asunto esta involucrado en el cons-
tante desenvolvimiento en el campo técnico
{ver T 774/89 e T 817/95). Puede ser esperado
de &l que busque sugerencias en areas técnicas
vecinas y generales (ver T 176/84 e T 195/84) o
incluso en dreas técnicas remotas, si fuera solici-
tado a hacerlo. (ver T 560/89). La evaluacion sila
solucion involucra actividad inventiva debe, por
lo tanto, basarse en el conocimiento y capacidad
de ese especialista (ves T 32/81). Puede haber
Casos en que es mas apropiado pensar en térmi-
nos de un grupo de personas, por ejemplo, un
equipo de investigacion o de produccién, en vez
de una unica persona (ver T 164/92 y T 986/96),
Se debe tener en mente que el especialista tiene
el mismo grado de habilidad para la evaluacién

g vii 3htm>. Fecha de
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de actividad inventiva y suficiencia descriptiva
(ver T 60/89,T 694/92 y T 373/94)"

Este entendimiento se ratifica por la jurispru-
dencia de la Cdmara de recurso de este Bufete
de Patentes, conforme esclarece el Compendio
de Jurisprudencias del referido érgano™:

*7.1.2 Técnico en el asunto competente - geu-
po de personas como “técnico en el asunto”

ser un grupe de personas, algo com

po de investigacion o de produccion. Para los
efectos del Art. 56 EPC 1973, el técnico en el

osunto no era normalmente asumido como
siende consciente de patento o literatura téc-
nica enun drea técnica remota. En circunstan-
cias apropiadas, no obstante, ef conocimiento
de un equipo compuesto de personas con
diferentes dreas de conocimiento podria ser
romado en consideracion (T 141/87, T 99/89).

Este seria el caso, en especifico, sf un especia-

Asi, la camara afirmo, por ejemploen T
424/90, que en la vida real el especialista de
semiconductor iria a consultar a un especio-
lista de plasma si su problema envolviera el
suministro de una mejora técnica para un
aparato de plasma de generacion de iones.
En T99/89 también, la cdmara considero que
un “técnico en el asunto” puede serentendido
comao un equipo de dos o posiblemente mas
especialidad de las ramas pertinentes.

EnT164/92 (JO 1995, 305, Corr. 387) se obser-
vo que, en ocasfones, el técnico en el asunto
promedio en efectrénica, especialmente en si

29, Disponible en: <htip//we
de consulta: 18.03.2017,

31, Disponible en:

SR W N IR g0

de consulta: 06.01.2017.

Gabriel Leonsrdos / Paulo Bianco

el mismo no tenia un conocimiento adecuo-
do del lenguaje de programacion, se puede
esperar que él consulte a un programador de
computadoras sl una publicacion contiene
indicios suficientes de que mas detalles sobre
los datos alll descritos se encontraban en un
fistado de programas incluido coma anexo,

Otros comentarios sobre el concepto de “equi-
po de especialistas” pueden ser encontradas
en las siguientes decisiones, T57/86, T 222/86
(en avanzada tecnologiaa laser, el “técnicoen
el asunto’; como un equipo de produccion de
tres especialistas en fisico, electrénica y qui-
mica, respectivamente), T 141/87, T460/87, T
295/88, T 825/93, T 2/94, T 402/95 y T 986/96
{equipo constituido por un perito en primer
lugar en el drea de procesamiento de correo
y en sequndo especialista familiarizado con
informacion en el drea de pesaje)” (Enfasis
del autor y del texto original)

Entre los casos citados, vale la pena destacar el
T 986/96™, en el cual se discutia la posibilidad
de patentar un equipamiento de procesamien-
to y pesaje de correspondencia. La Cdmara de
Recursos entendio que, en los casos en los que
la invencién envuelva dreas técnicas distintas,
para evaluar los requisitos de patentabilidad,
el técnico especialista en el asunto debe estar
compuesto por especialistas de esas areas. En
realidad, los jueces establecieron que la fiqura
del técnico especialista en el asunto deberia
ser incorporado por un especialista en proce-
samiento de correspondencias y, también, por
otro con conocimientos técnicos de pesaje

2.1. La figura del técnico especialista en el
Asunto segun el Derecho Inglés.

De acuerdo con el Manual de Practicas Paten-
tarias’', del Bufete de Patentes del Reino Unido,

,Fecha de consulta 1803.2017.
-praclicetm>. Fecha



un grupo de individuos sera considerado, con-
juntamente, técnico especialista en el asuntoen
situaciones en las que el (los) especialistals) del
area directamente relacionada con el invento
se auxille(n) de consejos de profesional{es) de
areas distintas, Uno de los casos citados como
ejemplo en este documento es el Tetra Molectric
Ltd v Japan Imports Lid ([1976) RPC 547), en el
cual el Tribunal de Recursos britanico considero
que una reivindicacion de encendedores utili-
zando Ignicion piezoeléctrica™ era obvia. Esto
se debe a que la utilizacion de esta tecnologia
habria sido pensada por la industria, aunque
el fabricante de encendedores no fuera un
especialista en el area, pues seria razonable
esperar que se solicitase un consejo de quien
lo fuera. En el caso de que esto ocurriera, seria
natural que el especialista en piezelectricidad
sugiriera el uso de la tecnologia para solucionar
el problema técnico, De esta manera, el técnico
especialista en el asunto, en realidad, fue con-
siderado la combinacion del fabricante habili-
doso de encendedores junto al especialista en
piezelectricidad,

En el precedente de la Genentech Inc.”, cuyo
objeto se referia a la vigencia de una patente
que involucraba la hormona del crecimiento,
se entendié que, como la invencion se referia a
diferentes areas técnicas, el técnico especialista
en el asunto, en realidad, seria incorporado por
un equipo interdisciplinario, compuesto por
especialistas con diferentes niveles de conoci-

miento y experiencia,

2.2. El téenico especialista en el Asunto de
acuerdo con el Ordenamiento Brasileno.

Con respecto a Brasil, la posibilidad de que un
equipo de especialistas incorpore la figura del
técnico especialista en el asunto esta reconocida
por el INPI, inclusive en las actuales Directrices
de Examen de Patente - Unidad Il - Patentabi-
lidad (Diretrizes de Exame de Patente - Bloco2 -
Patentabilidade)”. Efectivamente, en el item 5.4,
del referido documento, se define el concepto
de técnico especialista en el asunto dentro de
los sigulentes moldes:

El Técnico en el Asunto

5.4 La definicion de técnico en el asunto,
para efectos de actividad inventiva, es la
misma para fines de evaluacién de sufi-
ciencia descriptiva, El técnico en el asunto
puede ser aguel con conocimiento prome-
dio de la técnica en cuestion a la época del
deposito del pedido, con nivel técnico-cien-
tifico, y/o0 aquel con conocimiento practico
operacional del objeto. Considerando que
el mismo tuvo a disposicion los mediosy la
capacidad de para el trabajo y los experi-
mentos rutinarios, usuales al campo técnico
en cuestion, Puede haber casos donde sea
mas apropiado pensar en términos de un
grupo de personas coma en el caso de un
Eso puede aplicarse, par!
I logi

clertas tecnologias avanzadas tales como
computadoras o nanotecnologia. (Enfasis

del autor y del texto original)

Este pensamiento fue compartido por lo menos
una vez por la Sequnda Clase de la Corte Regio-
nal Especializada™ del Tribunal Regional de la

32 Sequndo a encidopédia wrtual Wikipedia: "Piezeletricidade é a capacidade de alguns cnstais gerarem corrente
eldtrica por tesposta a uma pressdo mecdnica. O termo deriva da palavro grega piezein, que quer dizer espremer
ou pressionar, O efeito piezoeléctrico @ reversive! pois os cristals plezoeféctricos, quando sujeitos a uma rénsdo
externa, podem sofrer varlagoes de forma, A deformagao, cerco de 0,1% da dimensdo onginal em PZT, tem
aplicacies dmportantes, fais como o producGo e deteccdo de sons, geracdo de oltgs-tensdes e geracdo de

frequéncia efetrdnica’

33, Genentech Inc’s ‘Human Growth Hormone) Patent [1989] #PC 613 opud AIPP| - Question 213, UK,
34, Instituidas pela Resolucao PR No. 169, de 15 de Julho de 2016,

35. A Primeira & a Segunda Turmas Especialzadas do Tribunal Regional Federal da Sequnda Regide possuem
competéndia, no ambito desse Tribunal, para decidie sobee litigios ervolvendo direito penal, propriedade

industrial e direito previdencirio
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Seqgunda Region’. En este aspecto, cabe citar el
instrumento de agravo no 2007.02,01.000118-07,
a través del cual el agravante esperaba |a refor-
ma de |a decision que nomind a un ingeniero
de produccion y mecanico como perito judicial
de la accion de nulidad involucrando la patente
Pl 9202624-9, cuyo objeto se refiere a un “equi-
pamento controlador de chamadas entrantes ¢
do terminal telefénico do usuario”. En sintesis, el
agravante argumento que |a patente anulanda
englobaria conocimientos de cuatro ramos de
la ingenieria, a saber: telecomunicaciones, sis-
temas, computacion y electronica.

En el juicio del recurso, la Segunda Clase de la
Corte Especializada seguid el voto condutor de
la Juez (Desembargadora) Federal Liliane Roriz,
quien se convencio de que &l perito nominado
por el Juzgado de Primera Instancia no poseeria
los conocimientos técnicos necesarios para la
realizacion de los trabajos periciales del casoen
tela, ya que las actividades desempenadas por
un ingeniero de produccion no eran compati-
bles con las areas técnicas relacionadas con la
patente Pl 9202624-9. El tema es tratado en el
trecho que hace referencia al voto de |a Relatora
y que aparece a continuacion:

"Ahora, la especialidad del perito desig-
nado difiere del objeto de la pericia a ser
realizada en los autos, o que se puede
constatarse a través del examen de las
dreas y sub-areas tipicamente ligadas a
la Ingenieria de Produccion, constantes
en el sitlo web de la Asociacién Brasilera
de Ingenieria de Produccion, institucion
representativa de docentes, estudiantes y
profesionales de Iingenieria de Produccién
(www.abepro.org.br):

()

Ante lo expuesto, DOY APROBACION al pre-
sente recurse para anular el nombramiento
del perito y determinar la realizacién de
la pericia por una junta compuesta de
profesionales de las dreas de Ingenieria de
Telecomunicaciones, Ingenieria Eléctrica,
Ingenieria de Computacion e Ingenieria
de Sistemas, no habiendo necesidad de
un profesional para cada especialidod,
solicitando, en caso fuera necesorio, la
indicacion de técnicos de la UFRJ u otra
institucion superior del mismao prestigio y
fiabilidad similar™™.

35,

37,

A competéncia do Tribunal Regional da Segunda Regido compreende o3 estados do Rio de Janesro e Espirito
Santo.

Além do Al no 2007.02.01.000118-0, a Segunda Especializada analisou a questdo da qualificagdo de perita
em acio de nulidade de patentes, pelo menos, em uma sequnda oportunidade, qual sefa, no julgamento do
Al no 2008.02.01 006031-0 (BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2a Regldo, 2a Turma Espedializada, Agravo
do Instrumento no 2008.02.01.006031-0, Desembargadora Federal Relatora Lillane Roriz. Data de Julgamento;
26.08,2008]. Neste recursa, a Turma conclusu gue, para incorporar a figura do técnico no assunto, o perito judicial
deve possuir confiecimentos & expernéncia na area técnica refacionada com a patente em jogo. De acordo com a
Relatora, na espécie, "a espacioldade do perito nomeado diverge do obyeto da pericia a ser reakzada nos autos, o que
se pode constatar otraves do exame da grode curriculor afeta @ drea de Engenhiaria Quimica” Considerando que “a
reaNzagdo de pericia tecnica por expert Que Nao tem o necessdric conheciments da dré avalioda dificulta e inviabillza
0 solugdo da controvérsia, especigimente em Guestdo como a presente, de alta complexidode técnica’, a 28 Turma
Especializada deu provimento ao recurso no tocante 2o pedido de substituicio da perita nomeada,

PROCESSO CIVIL. PERITO, SUBSTITUICAQ. ESPECIALIDADE. PERICIA. 1. O perito € o auxiliar da justics, nomeado por
forca da confianga do Julz da causa, dotado de canhecimanto técnico especializado, para auxiliddo na elucidagio
dos fatos que es130 sob o seu julgamenio, O pleito de substituicio de tal profissional deve ser fundamentado com
provas objetivas & claras de sua incapacidade técnica para realizar o trabalho pericial do qual fora incumbide. 2. O
anus da provas dos fatos constitutivos de seu direito ¢ da autors lart. 333, Inciso |, do CPC). Ora, se esta pretende
que seja realizada pericia em quatro dreas distintas e vai arcar Com O respactive custo, ndo & razaavel inviabilizar
de imediato sua pretensdo. 3, A realizagdo de pericia 14cnica por expert que nao tem o necessario conhecimento
da area avalioda dificulta e inviabiliza a solugao da controveérsia, espechalmente em questho come a presente, de
alta complexidade técmics, 4. Agravo de instrumento provido. (BRASIL, Tribunal Regional Federal da 20 Regido, 20
Turma Especializada, Agrave de Instrumento no 2007 .02.01.000118-0, Desembargadora Federal Relatora Liliane
Roriz, Data de Julgamento: 29.05.2007)

Gabriel Leonardos /! Paulo Bilanco



Es importante destacar que ¢l propio Codigo
de Proceso Civil (Ley 13,.105/2015) prevé en su
articulo 475%, la posibilidad de que una junta
de especialistas realice los trabajos periciales,
designandolo como pericia compleja. De esta
manera, siempre que el caso lo exija, el juez
de accién de nulidad de patente puede nom-
brar un equipo de especialistas como peritos
Judiciales, quienes incorporaran la figura del
técnico especialista en el asunto para evaluar
sl una patente atiende, o no, los requisitos de
la actividad inventiva y suficiencia descriptiva.

V. CONCLUSION

La posibilidad de que la figura del técnico en el
asunto sea incorporada por un equipo de espe-
cialistas es considerada en diversos paises del
mundo. En Brasil, este entendimiento es sequido
por el INPI, asi como también por los Tribunales,
que, en acciones de nulidad de patente, viene
considerando que, en los casos que involucren
mas de un drea técnica, se debe realizar pericia
compleja, nombrando una junta de peritos con
diferentes especialidades para actuar en el caso.

Laidea subyacente a la cuestion comentada tiene
que ver con el hecho de que buena parte de las
tecnologias creadas actualmente son fruto de la
union de esfuerzos de profesionales de diferentes
areas, que forman grupos interdisciplinarios de
investigadores, No se puede, sinembargo, perder
de vista que el técnico en el asunto es una figura
hipotética y, siendo asi, no existe ninguna obli-
gacion legal en el sentido de que este individuo
deba representar fidedignamente el mundo real.

El técnico especialista en el asunto a ser conside-
rado en un caso concreto debe, en realidad, ser
un individuo con conocimiento técnico direc-
tamente relacionado con el campo en el cual la
solucién técnica propuesta se encuentra incluida,

Inclusive, la idea de que el técnico especialista
en el asunto deba ser un investigador o cienti-

fico, como fue entendido a partir del caso es-
tadounidense KSR v, Teleflex, debe ser evitado,
ya que esta figura fue clasicamente concebida
comao slendo un profesional con experiencia
practica en el area técnica relacionada con la
invencion bajo analisis. Idealizarlo como inves-
tigador o cientifico coloca al técnico especialista
en &l asunto en un nivel mas elevado del que
fue originalmente concebido, lo que aumenta-
ria sobremanera la dificuldad de obtener una
patente, Efectivamente, un investigador tiene
como profesién buscar nuevas soluciones y
el desarrollo de nuevas técnicas, es decir, su
trabajo involucra justamente probar los limites
del estado de |a técnica. Queda claro, por tanto,
que no seria él |la persona con conocimientos
técnicos y experiencia profesional mediana del
técnico especialista en el asunto. Esta observa-
cidn se hace necesaria y pertinente, a medida
que la cuestion del técnico especialista como
equipo de profesionales es, muchas veces, ci-
tada, debido al hecho de que la invencion fue
o deberia haber sido desarrollada por un grupo
de especialistas.

Obsérvese que, al idealizar al técnico especialis-
ta en el asunto como un equipo de especialistas,
este individuo deja de ser, de cualquier manera,
un profesional mediano, pues virtualmente
incorporara conocimientos técnicos de los
mas diversos campos, lo que puede aumentar
desmedidamente el rigor de la concesion de
patentes, lo que ciertamente no seria lo ideal.
Por otro lado, la negacién, a priori, de esta po-
sibilidad puede perjudicar la comparacion de
los requisitos de la actividad inventiva y de la
suficiencia descriptiva en casos que involucren
conocimientos técnicos de areas completamen-
te dispares, pudiendo resultar en la concesion
de patente para soluciones obvias,

Siendo asi, la posibilidad de que un equipo
interdisciplinario Incorpore la figura del técnico
especialista en el asunto debe ser propuesta en
situaciones excepcionales, particularmente en

39, Mdticulo 475, Tratande-se de pericia complexa que abranja mals de uma drea de conhecimento especializada, o
Juiz poderd nomear mals de um perito, @ 2 parte, indicar mals de um assistonte técnico,
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los casos en los que I3 solucion técnica exija co-
nocimientos de dreas completamente distintas,
sin ninguna afinidad, de acuerdo con la juris-
prudencia administrativa del Bufete Europeo
de Patentes (T 986/96). También se considera
valida la caracterizacion del técnico especialista
en el asunto como grupo de profesionales en
casos en los que el especialista en cuestion se
vea motivado a consultar a un individuo con
conocimientos en otro campo de conocimiento,
conforme ensena la jurisprudencia inglesa.

En suma, la discusion al respecto de la correcta

caracterizacion del técnico especialista en el
asunto constituye una tarea esencial para la co-

Gabriel Leonardos / Paulo Blanco

rrecta aplicacion del filtro consustanciado en el
requisito de la actividad inventiva. Por otro lado,
no se puede perder de vista que ¢l sistema de
patentes existe para promover la innovagion y
el desarrollo tecnologico del pais, de modo que
Ia aplicacion de parametros extremamente ele-
vados en el examen de pedidos de patentes se
presenta tan perjudicial como el uso de criterios
demasiado flexibles. Y que exista la posibilidad
de que el técnico especialista en el asunto sea
caracterizado, i, por un grupo interdisciplinario,
este entendimento debe ser aplicado de manera
bastante parcimoniosa, a fin de mantener un
ambiente saludable que estimule la innovacion
tecnologica del pais.



