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Resumo

A titularidade de uma patente ¢ distinta da condig¢do de
inventor da tecnologia e, embora possam coincidir, o
inventor nem sempre € o titular. A nomeagdo de inventores
¢ obrigatoria conforme indicam as Leis de Propriedade
Intelectual em diversos paises; ¢ a defini¢do de quem detém
esse status deve estar baseada em contribuicdes efetivas
para a concep¢do ¢ a realizagdo da invencao. No entanto, a
designagdo dos inventores pode ser influenciada por outros
fatores além da contribuicdo intelectual, como interesses
econdmicos associados ao potencial licenciamento ou cessao
da tecnologia patenteada. Uma nomeagao cuidadosa e precisa
dos inventores, frequentemente negligenciada, pode reduzir
riscos em processos de litigio, evitando custos e perdas
de tempo para o titular da patente. Este artigo explora as
implicagcdes de uma nomeagao criteriosa e sua importancia
no contexto juridico e econdmico das patentes.

Palavras-chave: Patente; Nomeacdo de Inventores; Litigio.

Abstract

The ownership of a patent is distinct from the status of
inventor of the technology and, although they may coincide,
the inventor is not always the owner. The naming of inventors
is mandatory under Intellectual Property Laws in many
countries; and the definition of who holds this status must be
based on actual contributions to the conception and realization
of the invention. However, the naming of inventors can be
influenced by factors other than intellectual contribution, such
as economic interests associated with the potential licensing
or assignment of the patented technology. A careful and
accurate naming of inventors, often overlooked, can reduce
risks in litigation processes, avoiding costs and wasted time
for the patent owner. This article explores the implications of
a careful naming and its importance in the legal and economic
context of patents.
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1 Introducao

A patente, segundo o artigo 42 da Lei n. 9.279/1996,
confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem
o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda,
vender ou importar com esses propodsitos produto objeto
de patente ou processo ou produto obtido diretamente por
processo patenteado. Além disso, o artigo 44 da mesma lei
assegura ao titular da patente o direito de obter indenizagao
pela exploragdo indevida de seu objeto, incluindo a
exploracdo ocorrida entre a data da publicacdo do pedido
e a da concessdo da patente (Brasil, 1996). No ambito
internacional, a lei americana de patentes, 35 U.S.C, artigo
154, por sua vez, descreve que “[...] uma patente deve
incluir o direito de obter um royalty razoavel de qualquer
pessoa [...]” durante o periodo de vigéncia, iniciando da
data de publicacao (EUA, 2022a).

Assim sendo, com base no artigo 40 da Lei n.
9.279/1996, a patente garante ao titular um monopélio de
até 20 anos para patentes de invengdo, ou até 15 anos para
patentes de modelo de utilidade, sobre a solugdo técnica
reivindicada e concedida (Brasil, 1996), em que eventuais
interessados em explorar a tecnologia, durante o periodo de
vigéncia da patente, devem solicitar um licenciamento ao
titular da patente, além da possibilidade de celebrar contrato
de cessao. O licenciamento, por sua vez, pode ser realizado
por meio do pagamento de royalties sobre a receita gerada
pela venda dos produtos, pagamento de forma unica, entre
outros (Innovation Institute, 2016; CPWR, 2014).

E essencial distinguir titularidade de autoria. O § 2°
do artigo 6° da Lei n. 9.279/1996 expressa esse aspecto,
destacando que “[...] a patente podera ser requerida em
nome proprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor,
pelo cessionario ou por aquele a quem a lei ou o contrato
de trabalho ou de prestagdo de servigos determinar que
pertenca a titularidade [...]”, evidenciando que o inventor
pode ndo ser o detentor dos direitos da patente (Brasil,
1996). Como exemplo, ¢ possivel citar invengdes criadas
com base no artigo 88 da Lei n. 9.279/1996, que descreve
que “[...] a invengdo e o modelo de utilidade pertencem
exclusivamente ao empregador quando decorrerem de
contrato de trabalho cuja execugdo ocorra no Brasil e que
tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou
resulte esta da natureza dos servigos para os quais foi o
empregado contratado” (Brasil, 1996).

Pode-se entender, entdo, que o inventor, em uma
analogia direta com o artigo 11 da Lei n. 9.610/1998,
ocupa o lugar de pessoa fisica criadora da solucdo técnica,
possuindo os direitos morais da solu¢ao e podendo possuir
também os direitos patrimoniais sobre ela. O titular, por sua
vez, possui apenas direitos patrimoniais sobre a invencao
(Brasil, 1998).

Uma patente pode ter mais do que um inventor,
desde que cada um tenha contribuido para a concepgao
da invencdo reivindicada, bem como mais de um titular
(Degnan; Huskey, 2006). Igualmente, torna-se plenamente
possivel a cotitularidade, bastando ajuste contratual entre as
partes envolvidas.

A nomeagao do inventor na patente ¢ obrigatoria, como
claramente descrito no § 4° do artigo 6° da Lein. 9.279/1996,
em que “[..] o inventor sera nomeado e qualificado,
podendo requerer a ndo divulgagdo de sua nomeagdo
[...]”, levando a inobservancia deste artigo a adjudicagdo
da patente pelo proprio inventor, por vias judiciais, como
descrito no artigo 49 da dita lei (Brasil, 1996). E importante
salientar que, mesmo que o inventor ndo tenha interesse
na divulgag¢@o do seu nome no documento de patente, ele
fica salvo no banco de dados do Orgio Governamental
responsavel por patentes no pais (INPI, 2015). Nao somente
a lei brasileira de PI expressa essa obriga¢do, mas também
outras legislagdes, por exemplo, a lei norte-americana
(EUA, 2022a).

De acordo com o Manual de Procedimentos para Exame
de Patentes do Escritorio Norte-Americano de Marcas
e Patentes (USPTO), Capitulo 2.100, Se¢ao 2.157, por
exemplo, uma patente deve indicar quem sdo os inventores,
entendendo-se que os nomes apontados se referem aos reais
inventores da solucdo técnica. Assim sendo, nos casos em
que ha erro de nomeagdo de inventores pelos titulares das
patentes, faz-se necessaria a apresentacdo de formulario
para corre¢do dos nomes (EUA, 2019a). Caso isso nao seja
feito, o USPTO pode rejeitar a invengdo conforme preveem
os artigos 101 e 115 dos Capitulos 10 e 11 da Lei n. 35
U.S.C. (EUA, 2022a).

Segundo Berks (2023), existem dois tipos de erros
na nomeacgdo de inventores: i) um inventor ser omitido,
do inglés nonjoinder; e ii) um inventor listado que ndo
contribuiu para a concep¢do da invencdo, do inglés
misjoinder.

Mesmo que as normativas indiquem a necessidade de
um enquadramento quanto a participagdo, ndo ha evidéncias
de como realizar isso na pratica. Assim, ha uma lacuna de
conhecimento com intuito de definir quem ocupa a posigdo
de inventor em patentes.

Dessa forma, este artigo tem por objetivo apresentar
alguns consensos conhecidos por o6rgdos governamentais
e cortes sobre quem ¢ considerado como inventor de uma
patente, bem como apresentar alguns casos judiciais nos
quais a nomeagao inadequada de inventores foi discutida, de
modo a evidenciar a importancia e a necessidade de realizar
o procedimento de nomeacdo de inventores adequado antes
do deposito do pedido de patente.
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2 Metodologia

Este trabalho utiliza pesquisa bibliografica de
carater descritivo para apresentacdo e discussdo do tema.
A pesquisa bibliografica visa ao aprimoramento e a
atualizacdo do conhecimento, com base na revisdao de obras
incluindo livros, artigos, leis, revistas, jurisprudéncias,
teses, publicacdes de 6rgdos governamentais e outras fontes.
Tem como propdsito reunir e analisar textos publicados para
apoiar o trabalho cientifico (Sousa; Oliveira; Alves, 2021).
O trabalho se baseia, preferencialmente, nas redagdes de
leis, visto que sdo documentos oficiais, € em artigos citados
por mais de uma fonte, para atestar a confiabilidade dos
dados.

O trabalho também se apoia na pesquisa documental
caracterizada pela busca de informagdes em documentos
que ndo receberam nenhum tratamento cientifico e,
portanto, demandam uma analise cuidadosa (Oliveira,
2007).

Para identificar documentos relevantes, foram utilizadas
palavras-chave, tanto em inglés quanto em portugués:
inventorship determination; nomeac¢do de inventores; the
importance of correct inventorship; quem sdo os inventores
de uma patente; critérios para nomeagdo de inventores;
naming of inventors, reduction to practice inventorship;
inventorship error USPTO, the importance of inventorship;
quem pode ser considerado como inventor de uma patente.
As palavras-chave foram selecionadas de acordo com
a relevancia dos resultados encontrados apds testes de
pesquisa com diversas expressdes. Dados de 6rgaos oficiais,
escritorios de patentes e advogados foram priorizados,
dando maior credibilidade as informagdes coletadas.

A regra para divisdo de royalties, entre titulares e
inventores, prevista pelas leis de patentes do Brasil e
Estados Unidos, foi descrita também. Para encontrar
esses documentos, as seguintes palavras-chave foram
utilizadas, tanto em inglés quanto em portugués: divisao
de royalties entre titular e inventores; como funciona a
divisdo de royalties nas ICTs e empresas; todo inventor
recebe royalties; us inventors royalties payment obligations,
us patent royalties nventor rights; inventor compensation;
patent royalties division; inventor remuneration. As palavras-
chave foram selecionadas de acordo com a relevancia dos
resultados encontrados apos testes de pesquisa com diversas
palavras-chave. Dos dados encontrados, foram priorizados
dados que sdo disponibilizados por orgdos oficiais do
governo ou por escritorios de patentes e advogados.

Por meio de documenta¢des disponibilizadas pelas
Cortes americanas, casos de litigio envolvendo nomeagio
de inventores sdo descritos no presente trabalho, elucidando
a importancia da nomeagdo adequada de inventores. Para
encontrar esses documentos, as seguintes palavras-chave
foram utilizadas: Improper inventorship; US inventorship

court cases; cases of invalidity of a patent by improper
inventorship; US patent litigations, Incorrect inventorship
invalid patents; US court improper inventorship, incorrect
inventorship; inventorship dispute. As palavras-chave
foram selecionadas de acordo com a relevancia dos
resultados encontrados apos testes de pesquisa com
diversas expressoes. Deu-se prioridade para documentos
disponibilizados pela Corte de Apelos dos Estados Unidos
e/ou sites que detalharam documentos assinados pela Corte
de Apelos.

A pesquisa para encontrar casos de litigio conhecidos
no Brasil foi realizada por meio do site Jusbrasil e do site
da Justica Federal do Brasil. Para encontrar os documentos
dentro dos sifes, as seguintes palavras-chave foram
utilizadas: inventor nd3o nomeado em patente; inventor
patente falta de nomeagdo; litigio patente inventor.
A citag@o na integra dentro dos processos do artigo 4° da
Lei n. 9.279/1996 também foi utilizada para selecionar
casos relevantes. Novamente, as palavras-chave foram
selecionadas de acordo com a relevancia dos resultados
encontrados apos testes de pesquisa com diversas
expressoes.

Assim sendo, os quatro casos norte-americanos € um
caso brasileiro apresentados, foram escolhidos a partir do
critério de disponibilidade.

Por fim, a importdncia e a necessidade de uma
nomeagdo de inventores antes do deposito do pedido de
patente foram analisadas do ponto de vista dos autores.

3 Resultados e Discussao

A partir da pesquisa realizada, sdo apresentados os
principais indicativos de quem ¢ ou pode ser considerado
inventor, as dificuldades encontradas no processo, bem
como alguns casos judiciais que envolvem o tema, de modo
a elucidar a importancia do procedimento de nomeacao de
inventores.

3.1 A Definicdo de Inventor

A Sec¢do 2.109 do Manual de Procedimentos para
Exame de Patentes do USPTO, em tradugdo livre, detalha
que “[...] a menos que uma pessoa contribua para a
concepcao da invengdo, ela ndo ¢ um inventor (EUA,
2022a).

Ainda, deixa claro que as dificuldades na nomeagdo
comegam a aparecer na avaliagdo de participagdo dos
membros da equipe, em que cada membro do time tem uma
contribui¢o que leva ao desenvolvimento final da invengao,
separando os membros que realmente contribuiram na
concepcdo da invencdo daqueles que apenas seguiram
instru¢des dos que conceberam (EUA, 2022a).
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A concepgdo da ideia consiste na completa performance
da parte mental no ato inventivo, sendo a formagido na
mente do inventor de uma ideia permanente e definitiva
de uma inveng¢do da forma como sera aplicada na pratica
(EUA, 1929; Monbheit, 1999). Entende-se que a concepgao
estd finalizada quando estd suficientemente clara para que
um técnico no assunto a reproduza facilmente, sem que seja
necessario grande esfor¢o de experimentacao (EUA, 2020).

Ainda, segundo o dito manual do USPTO, no que diz
respeito a defini¢do de um inventor, a redugdo a pratica,
por si so, ¢ irrelevante (EUA, 2022a), ja que se trata de
uma ideia que pode ser entendida, por sua vez, como a
construgdo da invengdo na forma fisica (Hopen, 2024).

Em complemento, Lima e Fischer (2008) descrevem
que ¢ considerado “[...] inventor ou co-inventor o individuo
que participou da criagdo e concretizagdo da inven¢ao com
ideias que extrapolam o conhecimento de um técnico no
assunto, ou seja, que nao sejam obvias”.

Apesar de que a defini¢do de concepcao da ideia nao
¢ clara nas Cortes norte-americanas que julgam casos de
invalidacdo de patentes que envolvem a nomeacdao de
inventores inadequada, e no Brasil a legislagdo ndo atentar
para clarificar essas questdes, quatro fatores que nao
contribuem para a concepcao sdo elencados por Monheit
(1999), sendo eles:

1) Mera sugestdo: sugerir casualmente uma melhoria
a uma invencdo sem trabalhar para aplicar essa
melhoria.

2) Melhoria dos  funcionarios: um  funcionario
que trabalha com experimentos e aprimorou o
experimento de outra pessoa ndo ¢ considerado
como inventor, a menos que a sugestdo tenha sido
significativa para completar a inven¢do em si (sem
a contribuicdo, a invencdo ndo teria chegado no
conceito final).

3) Crenca de que a invengdo ird funcionar: a Corte
Federal americana dispds que os testes para a
concep¢ao nao requerem que um inventor acredite
que a sua inveng¢do va funcionar.

4) Conhecimento do resultado a ser obtido: apenas saber
qual sera o resultado final, mas deixar para outros a
tarefa de chegar até esse resultado.

Em reforco, Gattari (2005) deixa exemplificado quais
contribui¢des a uma invengdo, mesmo que importantes, nao
caracterizam como inventor, de acordo com a pratica norte-
americana. Assim sendo, um inventor nao é:

I3

1) Alguém que a tUnica contribuigdo ¢ reduzir uma
invengdo a pratica exercendo uma habilidade
ordindria do estado da técnica.

2) Um técnico que simplesmente fez experimentos ou
montou a invengao.

3) O supervisor ou gestor de departamento da pessoa
que concebeu a invengao.

4) Uma pessoa que apenas concebeu o resultado a ser
obtido, mas ndo a ideia de como obté-lo.

5) Uma pessoa que apenas descobriu o problema (a ndo
ser que tenha contribuido para obter o resultado final
da solug@o).

6) Uma pessoa que meramente proveu uma sugestao ou
melhoria, mas ndo trabalhou para aplicar a sugestdo
ou melhoria na invengao.

7) Um segundo inventor do objeto da invencdo que
ndo colaborou com o primeiro inventor do objeto da
invengao.

Ademais, Lima e Fischer (2008) esclarecem que “...]
individuos que tenham trabalhado por instrugao do inventor,
mesmo que executando tarefas que tenham ajudado a
resolver o problema que se procurava equacionar, nio
serdo considerados como co-inventores”. Isso porque “[...]
s6 pode ser considerado inventor se a sua contribuigdo
tenha sido feita a partir de suas proprias ideias ¢ ndo seja
simplesmente baseada em instru¢des de terceiros” (Lima;
Fischer, 2008).

Entende-se, portanto, que quando o membro da equipe
ndo participa da concepgdo da invengdo patenteada,
atuando como um técnico no assunto apenas, mesmo sendo
fundamental para que a invengdo seja posta em pratica, ele
ndo ¢ considerado como inventor.

O Quadro 1 apresenta os critérios relevantes a serem
observados durante as nomeacdes de inventores.
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Quadro 1 — Resumo dos critérios relevantes

CRITERIO DESCRIGCAO FonTE
Concepgao da Ideia Contribui¢do para a ideia da inven¢@o de forma permanente USPTO (EUA,
e Caracterizagao e definitiva, possibilitando sua aplicagdo pratica sem 2022a; 1929; 2020);
como Inventor necessidade de experimentagao adicional significativa. Monbheit (1999)
~ N s Construgao fisica da invengao; irrelevante para ser considerado USPTO (EUA, 2022a);
Redugdo a Pratica . ~ SR .
inventor se ndo houver contribuigdo original na concepgao. Hopen (2024)
Casos que nao configuram inventor: mera sugestdo, aprimoramento
Descaracterizagio técnico com conhecimento ordinario do estado da técnica, supervisao Monbheit (1999);
como Inventor sem contribui¢ao criativa, previsao de resultado sem ideia de Gattari (2005)
execucdo, identificagdo do problema sem proposta de solucao.
Participagdo em tarefas técnicas rotineiras ou de conhecimento
Descaracterizacao do estado da técnica ou execugao de instrugdes do inventor; . .
. ~ . . . Lima e Fischer (2008)
como Coinventor ndo ¢ considerado como inventor mesmo que fundamental
para o desenvolvimento pratico da invengao.
N Caso a melhoria feita por funcionario seja indispensavel
Caracterizagao . . ~ .
. para o desenvolvimento final da invencgao, esse Monbheit (1999)
como Coinventor o . X
funcionario pode ser considerado inventor.
Comprovacio de Para comprovar a concepgao da ideia, o inventor nao precisa
P ¢ ter certeza de que a invengdo va funcionar; apenas que sua Corte Federal dos EUA

Funcionamento o . .. e
ideia esteja clara para permitir reproducao técnica.

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo

3.2 O Interesse Economico Envolvido

No entanto, podem existir questdes envolvidas na
nomeacgdo de inventores que fogem do real objetivo de
nomear como inventor apenas quem tem mérito de inventor.
Um exemplo citado por Gattari (2005) diz respeito aos
empregadores que inserem os empregados como inventores,
mesmo ndo sendo, apenas para incentivar o trabalho em
equipe ou para cumprir questdes politicas da propria
empresa. O colaborador, por sua vez, se interessa por ser
inserido como inventor em busca de qualificacdo para
bonus e promogdes ou o recebimento de royalties quando do
licenciamento da tecnologia.

O recebimento de royalties é suportado pelo artigo 89 da
Lei n. 9.279/1996, que descreve que o empregador, titular
da patente, podera conceder ao empregado, denominado
inventor, a participa¢ao nos ganhos econdmicos resultantes
da exploracdo da patente, mediante negociagdo com o
interessado ou conforme disposto em norma da empresa
(Brasil, 1996).

A possivel geragcdo de receitas extras por meio de
licenciamento de invengdes ¢, de fato, uma possibilidade
que gera interesse na nomeagdo como inventor. Contudo,
como bem mencionado no artigo 89 da Lei n. 9.279/1996,
fica a cargo da empresa definir se o inventor podera
participar nos ganhos de uma possivel comercializagao de
tecnologia, ndo sendo uma obrigacao dela.

Em excegdo, contudo, tem-se a regra de obrigagdo
disposta para as Instituicdes Cientifica, Tecnologica e de
Inovagdo (ICTs) publicas no artigo 13 da Lei n. 10.973/2004
que assegura aos seus inventores a participacdo minima de
5% e maxima de %5 nos ganhos econdomicos obtidos pela
exploragdo econdmica de uma protecdo a qual tenham sido
nomeados (Brasil, 2004).

Em adigdo, a Lei n. 13.243/2016 dispde em seu artigo
15-A que as ICTs publicas deverdo instituir uma politica
de inovacdo, dispondo sobre a organizagdo e a gestdo dos
processos que orientam a transferéncia de tecnologia ¢ a
geracdo de inovagdo, sendo isso feito pelo seus Nucleos de
Inovagdo Tecnologica (NITs), conforme destacado no artigo
16 (Brasil, 2016).

Pode-se afirmar, entdo, que, no Brasil, existem duas
possibilidades distintas para titulares que sdo empresas
e ICTs quanto a participagdo de seus inventores na
distribui¢do de royalties. Na pratica americana, por sua
vez, ndo ha obrigacdo de pagamento de royalties pelas
empresas para seus empregados (inventores), sendo isso um
acordo entre as partes (Linde, 2010). Assim sendo, algumas
instituigdes mantém a politica de distribuicdo de royalties
com os inventores, como Stanford (2013) e Harvard (2019)
descrevem em suas politicas, bem como outras ndo possuem
obrigacao de tal.
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3.3 Casos de Litigio Envolvendo Nomeacio de
Inventores

De acordo com Monheit (1999), o esquecimento
na nomeacdo de um inventor real (nonjoinder) ¢é
tradicionalmente levado as Cortes como uma defesa técnica
utilizada pela parte que esta sendo acusada como infratora
de direitos patentarios.

De todo modo, a comprovagdo de que existe um erro
na nomeacgdo de inventores de uma dita patente exige
evidéncias significativas por parte de quem esta indicando
o erro — na maioria das vezes, quem esta sendo acusado de
infracdo e tem interesse na invalidacao da patente (Monheit,
1999).

Quando se trata de negodcios, o conhecimento da falta
de nomea¢do de algum inventor em uma patente pode
comprometer a venda ou licenciamento da tecnologia, pois
pode levar os interessados a desconfiarem do alcance dos
direitos que estdo adquirindo. Isso pode levar, inclusive, a
perda do negdcio (Degnan; Huskey, 2006).

3.3.1 O Caso Plastipak Packaging, Inc. v. Premium
Waters, Inc.

No caso da Plastipak Packaging contra a Premium
Waters, disposta no caso 21-2244 da Corte de Apelos dos
Estados Unidos para a Corte Federal, ficou evidente a
estratégia da Premium Waters para se livrar da acusacgdo
utilizando a invalidag@o da patente pelo artigo 102(f) da Lei
n. 35 U.S.C norte-americana, provando que o titular falhou
em apontar os reais inventores da solugao técnica.

A Plastipak possui a detencdo dos direitos de 12
patentes americanas, sendo elas: US 8,857,637; US
9,033,168; US 9,139,326; US 9,403,310; US 9,522,759; US
9,738,409; US 9,850,019; US 10,023,345; US 10,214,311;
US 10,214,312; US 10,266,299 e US 10,457,437.
A prioridade dessas patentes foi depositada em maio de
2007, por meio de uma continuagdo de patente depositada
em margo de 2006. Cada patente listava dois inventores,
sendo eles: Richard C. Darr e Edward V. Morgan.

Em janeiro de 2020, a Plastipak processou a Premium
Waters por infragdo de varias reivindicagdes das 12 patentes.
A Premium Waters, por sua vez, acabou pedindo a nulidade
das patentes afirmando que o Sr. Alessandro Falzoni era um
dos inventores e, como nao havia sido nomeado, as patentes
eram invalidas.

A Premium Waters teve conhecimento de que durante
o desenvolvimento do conceito inventivo das patentes,
Falzoni era empregado da SACMI Imola, uma empresa
italiana. Em 2005 e 2006, Falzoni e alguns colegas da
SACMI interagiram com Darr e outros funcionarios da
Plastipak. Especialmente em junho de 2005, Falzoni

mandou um e-mail para Darr com um modelo 3D
relacionado ao contetudo patenteado e houve comunicagdes
sobre as dimensdes 6timas do modelo.

As comunicagdes entre a Plastipak e a SACMI foram
interrompidas no inicio de 2006 e, em margo, a primeira
patente foi depositada por Darr e Morgan.

As discussdes no tribunal, entdo, se voltaram para a
ilegitimidade das patentes, visto que, segundo a Premium
Waters, Alessandro Falzoni deveria ter sido considerado
como coinventor.

Com as comprovagdes de e-mails trocados entre Darr
e Falzoni, Falzoni foi considerado como um coinventor
pela Corte de Apelos dos Estados Unidos. Nao tendo sido
nomeado nas patentes, elas foram consideradas como
invalidas pela dita Corte.

Apesar de que a Corte Federal reverteu o parecer da
Corte de Apelos, ainda assim, resta evidente a estratégia
da Premium Waters de reverter a decisdo invalidando
as patentes da titular que havia autuado a empresa por
infragdo, por meio da falha na nomeag¢do dos inventores
(EUA, 2022c¢).

332 O Caso Ethicon, Inc v. United States
Surgical Corp.

O Dr. InBae Yoon, médico, obteve uma patente nos
Estados Unidos em 1985 de nimero US 4,535,773, cujo
objeto da invencdo se refere a um trocarte, ferramenta
essencial para uma cirurgia endoscOpica. Além das
caracteristicas desse trocarte, a patente também reivindicava
um sensor eletrénico disposto no equipamento que sinaliza
ao cirurgido o momento da puncéo. Na patente, Yoon citou
apenas o seu nome como inventor da solucdo técnica.
Depois da concessdo, Yoon concedeu uma licenga de
utilizagdo do contetido patenteado a Ethicon. Em 1989, a
Ethicon e Yoon notificaram a U.S. Surgical por infragao da
dita patente.

Chegou ao conhecimento da U.S. Surgical, no entanto,
que um terceiro, Sr. Choi, técnico em eletronica, trabalhou
com Yoon durante os desenvolvimentos que precederam o
deposito e a obtengdo da dita patente. Ao ser indagado sobre
a sua participagdo no desenvolvimento do trocarte, Choi
confirmou a participacdo e, entdo, a U.S. Surgical obteve
uma licenga retroativa de Choi para utilizar o contetido
protegido, bem como a concordancia de Choi de assistir
(n@o ir contra) a U.S. Surgical em qualquer processo que se
refere a dita patente.

Com a licenga em maos, a U.S. Surgical abriu uma acao
de correcao de inventores da patente US 4,535,773, em que
s6 constava o nome de Yoon, alegando que Choi era um
coinventor de algumas das reivindicagdes da dita patente.
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A acdo foi aceita pela Corte americana e Choi foi
considerado como coinventor de duas das 15 reivindicagdes
da patente.

Apds a aprovagdo da Corte, a U.S. Surgical pediu a
anulacdo da agdo de infracdo aberta pela Ethicon ¢ Yoon,
alegando que, como Choi era um dos inventores ¢ tinha
concedido a empresa o direito de uso daquela invengdo,
ndo havia infragdo de patente. A Corte aceitou a anulagdo
da agdo de infragdo, pois entendeu que a licencga era valida.

A Ethicon recorreu as decisoes da Corte, alegando que
a participa¢@o de Choi era insuficiente para a consideragao
dele como coinventor e, mesmo assim, ele ndo havia
participado do desenvolvimento do objeto de todas as
reivindicagoes.

Assim sendo, no caso 97-1269 da Corte de Apelos
dos Estados Unidos, as alegacdes da FEthicon foram
consideradas.

De acordo com o fato de Choi nédo ter participado da
invengdo de todas as reivindicagdes da patente, a Corte
derrubou o argumento utilizando do fato de que, segundo
paragrafo 116 da Lei n. 35 U.S.C, a contribui¢@o para uma
reivindicacdo ¢ suficiente para a considera¢do de inventor,
ndo sendo necessaria a contribui¢do para cada reivindicagdo
da patente (EUA, 2022b).

Sobre a participagao de Choi, apo6s a analise do quadro
reivindicatorio da Corte e das provas fornecidas pelo
proprio Choi de sua participagdo, ficou evidente que ele
contribuiu para o invento da solugdo técnica, principalmente
com relagdo as reivindicagdes do quadro reivindicatorio que
envolviam a parte estrutural do sensor. Assim sendo, a Corte
ratificou a participag@o de Choi como coinventor da patente.

De acordo com a pratica americana, todos os titulares
da patente (agora aqui j& considerando Choi) devem estar
de acordo em entrar como a parte queixosa de uma acao de
infragdo. Como Choi, ao conceder a licenga retroativa para
a U.S. Surgical também deixou claro que ndo entraria contra
ela em uma acdo judicial, a acdo inicial de infracdo de
patente promovida pela Ethicon e pelo Yoon foi derrubada
pela Corte (EUA, 1998).

3.3.3 O Caso Eli Lilly and Company v. Aradigm Corp.

Para uma breve contextualizagdo, a Lilly ¢ uma
empresa da area farmacéutica que obteve uma patente em
1996 para um conceito de medicamento analogo a insulina,
chamado “lispro”. O lispro ¢ uma versdo modificada da
insulina regular. Segundo a Lilly, em resumo, o lispro ¢ mais
facilmente absorvido apds uma administragdo subcutinea
do que a insulina regular.

Em janeiro de 1997, a Aradigm, empresa com foco
em medicamentos que funcionam através da inalagdo

por aerossol, depositou uma patente para o conceito de
utilizagdo de insulina monomérica com o objetivo de
aumentar a biodisponibilidade de insulina inalada por
aerossol. A Aradigm apontou apenas inventores de sua
companhia. A patente foi concedida em 1999, recebendo o
numero US 5,888,477.

Em 2003, a Lilly entrou na justica contra a Aradigm,
alegando que dois de seus funcionarios deveriam ser
reconhecidos como coinventores da patente, visto que
houve quatro reunides, no periodo de 1995 a 1996, entre
especialistas das duas empresas, em que foram discutidas
possibilidades de colaboragdo nas quais seriam utilizados
os conhecimentos da Lilly em insulina e da Aradigm em
medicamentos via inalagdo por aerossol.

De acordo com a pratica norte-americana, contudo,
devem existir evidéncias significativas que comprovem
a participagdo como inventor e, conforme debatido em
Estados Unidos da América (EUA, 2005), as contribui¢des
para realizar uma inven¢@o ndo se aplicam na concepgao
se foi meramente explicado o que ja é estado da arte ou,
conforme debatido em Estados Unidos da América (1970),
se a ideia foi meramente sugerida, mas ndo os meios de
obtencdo do resultado da dita ideia.

Assim sendo, nos casos 03-1336 e 03-1337 da Corte
de Apelos dos Estados Unidos, a Corte negou a solicitagdo
da Lilly de inser¢do de dois colaboradores na dita patente
da Aradigm, por falta de evidéncia dos mesmos como
inventores (EUA, 2004).

334 O Caso Blue Gentian, LLC v. Tristar
Products, Inc

A Blue Gentian processou a Tristar pela infragdo de
cinco patentes americanas, sendo elas: US 8,291,941, US
8,291,942, US 8,479,776, US 8,757,213, e de dois desenhos
industriais, sendo eles: D722,681 e D724,186. As patentes
e os desenhos industriais se referem a uma mangueira
expansivel. O Unico inventor nomeado de todas as patentes
e desenhos industriais foi o Sr. Michael Berardi.

A Tristar, por sua vez, pediu entdo a correcdo do nome
dos inventores, alegando que o Sr. Gary Ragner deveria
também ser nomeado como coinventor de todas as patentes
¢ desenhos industriais.

Assim, descobriu-se que, em 2011, a empresa Ragner
Technology Corporation, empresa de Ragner, estava buscando
investidores para trazer um novo produto, uma mangueira
expansivel, para o mercado. Houve um encontro entre Ragner
e Berardi por esse motivo. No momento da reunido, Ragner
tinha ja bacharelado em fisica e mestrado em engenharia
acroespacial, sendo inventor de algumas patentes que
envolviam o conceito de mangueiras expansiveis (licenciadas
para a Tristar), enquanto Berardi tinha formagéo em sociologia,
com nenhum conhecimento em mangueiras expansiveis.
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Durante a reunido, Berardi teve acesso a todo o material
desenvolvido pela empresa da Ragner e questionou sobre a
invengdo e o funcionamento dela. Ao sair, passou em uma
loja de ferramentas e comprou componentes para construir
um protétipo de mangueira expansivel em casa. Em trés
meses apo6s a reunido, Berardi depositou seu primeiro
pedido de patente nos Estados Unidos.

Apds todas as provas contundentes apresentadas por
Ragner e a Tristar, a Corte Distrital deferiu o pedido da
Tristar e pediu pela corregdo do nome dos inventores. Nao
satisfeita, a Blue Gentian entrou com um novo processo,
pedindo a Corte Federal a corre¢ao do parecer da Corte
Distrital. Ao olhar todas as evidéncias ja analisadas pela
Corte Distrital e, em acordo com ela, a Corte Federal, no
caso 21-2316, afirmou o parecer de corregdo de nome
dos inventores. Entendeu-se que sem o conhecimento de
Ragner, Berardi ndo teria construido os prototipos que
geraram as patentes (EUA, 2023).

3.3.5 O Caso Wladimir de Freitas Silvestre v. José
Bonifacio de Freitas Silvestre

No caso  brasileiro de n. XXXXXXX-
XX.2017.8.26.0100, julgado pelo Tribunal de Justica de Sao
Paulo, a titularidade e a autoria da patente PI 1006637-3
foram analisadas.

Em 2012, o Sr. José Bonifacio de Freitas Silvestre
depositou um pedido de patente no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI) do Brasil referente a um shaft
solido de prumada hidraulica. Além de ser o tnico titular da
invengdo, ele se nomeou como Unico inventor. Em 2014, a
invengdo foi concedida pelo INPIL.

Seu irmdo, o Sr. Wladimir de Freitas Silvestre, no
entanto, acionou a justica contra José, afirmando que era
o inventor da solugdo técnica reivindicada e que deveria
ser apontado na patente tanto como inventor quanto como
titular.

Para comprovagdo, Wladimir trouxe testemunhas da
época do desenvolvimento que afirmaram que Wladimir
esteve envolvido com a parte técnica, enquanto José ndo
teve intera¢do direta com o desenvolvimento, bem como
apresentou provas fisicas (e-mails) que comprovaram a sua
participag@o como inventor.

Apdés a andlise das provas, embasados pelas
jurisprudéncias brasileiras e pela Lei n. 9.279/1996,
ficou definido pelo Tribunal que o Sr. José agiu de ma
fé, omitindo o verdadeiro inventor da patente, além de se
apossar de uma invengdo que ndo era dele. Entendeu-se
que o Sr. Wladimir teve tanto prejuizos patrimoniais quanto
moral, visto que foi negado a ele o direito de paternidade da
invengao.

Assim sendo, além da obrigagdo de correcdo da patente
para inser¢do de Wladimir tanto como inventor quanto
como titular, houve parecer de obrigacdo de indenizagdo
pelos danos gerados pela omissdo do nome dele desde o
inicio do processo patentario (Sao Paulo, 2017).

A decis@o deste caso ¢ baseada no artigo 49 da
Lei n. 9.279/1996, o qual descreve que “[...] no caso
de inobservancia do disposto no art. 6°, o inventor
poderd, alternativamente, reivindicar, em ag¢@o judicial, a
adjudicacdo da patente” (Brasil, 1996). Assim, ha situagdes,
portanto, em que ndo ha que se falar em invalidacdo
propriamente dita da patente, mas retificacdo que implica
inser¢do de titular ou inventor. E de se observar que a lei
brasileira ndo trata especificamente sobre uma patente ser
invalidada por falha na nomeag@o de inventores, como
¢ o caso da lei americana. Merece atengdo o fato de que a
nomeagdo do inventor ¢ uma verdadeira obrigagdo, nos
termos do artigo 6° da lei de regéncia brasileira. Torna-se
possivel, pois, sustentar a possibilidade de invalidagdo de
patente em tais casos, podendo ser invocado o artigo 46
da lei brasileira, que estabelece que “[...] ¢ nula a patente
concedida contrariando as disposi¢des desta Lei” (Brasil,
1996). Todavia, parece ser o caso de solugdes a partir de
casos concretos, devendo-se ponderar as consequéncias do
ato de anulacdo/invalidagdo. Significa dizer, por exemplo,
que uma patente que tenha omitido o nome de um dos
varios inventores deve receber uma resposta juridica diversa
daquela situagdo em que nenhum dos inventores indicados
seja de fato autor, usurpando por completo o direito dos
autores. Na primeira situa¢do, bastaria a inser¢do de um
autor; na segunda, o requisito de indica¢do dos inventores
¢ integralmente desrespeitado, o que passa a ter o potencial,
defende-se, de invalidag@o da referida patente.

4 Consideracoes Finais

A nomeagdo dos inventores de uma patente ¢
obrigatoria (Brasil, 1996; EUA, 2019a; EUA, 2022a) e,
apesar de muitas vezes ndo ter a devida importidncia em
um processo de patenteamento, quando realizada de forma
robusta ¢ apropriada, reduz possiveis problemas futuros,
principalmente durante processos litigiosos que envolvem
patentes (Monheit, 1999).

Para o processo de nomeagdo, basicamente, se faz
necessario identificar quem trabalhou no desenvolvimento e
qual a contribui¢@o de cada pessoa, buscando indicar o nivel
de participagdo como inventor de acordo com a contribuigio
identificada (Macalpine et al., 2021).

O cerne do processo, por sua vez, estd em identificar
quem participou ativamente na concep¢do do contetido
reivindicado (USPTO, 2023), sendo a concepcao
considerada como a formacao, na mente do inventor, de uma
ideia permanente e definitiva de uma invencdo da forma
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como sera aplicada na pratica (EUA, 1929; Monheit, 1999).
De modo simplificado, pode-se entender que o inventor ¢ o
individuo que participou da criagcdo e da concretizagdo da
invengdo com ideias que extrapolam o conhecimento de um
técnico no assunto (Lima; Fischer, 2008). No entanto, isso
ndo ¢ tdo simples, pois envolve demasiada subjetividade.

Além das questdes conceituais envolvidas, existem,
ainda, questdes financeiras por uma possivel exploragdo
econdmica da patente, seja por licenciamento ou cessdo de
direitos, o que pode gerar certo desconforto em ndo nomear
um colaborador que, por conceito, ndo ¢ ou ndo deveria ser
considerado como inventor.

Analisando os quatro casos litigiosos julgados por
Cortes norte-americanas (Plastipak Packaging, Inc. wv.
Premium Waters, Inc.; Ethicon, Inc v. United States Surgical
Corp.; Eli Lilly and Company v. Aradigm Corp.; Blue
Gentian, LLC v. Tristar Products, Inc;) e um caso julgado
pelo Tribunal de Justica do Brasil (Wladimir de Freitas
Silvestre v. José Bonifacio de Freitas Silvestre), foi possivel
observar os seguintes pontos de destaque, todos discutidos
¢ baseados nas leis ¢ jurisprudéncias brasileira e americana:

1) O inventor deve ter participado da concepgdo
da invencdo reivindicada em pelo menos uma
reivindicagdo, ndo havendo obrigagdo de ter
participado da concep¢do de todo o conteudo
reivindicado no quadro reivindicatorio da patente.

2) A omissdo ou exclusdo do nome de um inventor em
uma patente ¢ mal vista em casos de litigio, reduzindo
a credibilidade do titular da patente frente a Corte.
Pode acabar sendo interpretado como ma fé.

3) As provas datadas e gravadas em algum meio
(fisico ou digital) sdo fundamentais para comprovar
uma nomeacao inadequada de inventores, visto que
as Cortes pedem por provas contundentes.

4) Em casos litigiosos que envolvem a nomeagdo
inadequada de inventores, at¢ mesmo as formacdes
académicas dos inventores sdo analisadas, de
modo a entender detalhadamente a pertinéncia da
participacdo de cada um.

5) Testemunhas podem ser utilizadas para validar
argumentacdes utilizadas nos tribunais.

6) Além da inser¢cdo do nome do inventor na patente
apos o deposito, pode haver indenizagdo por danos
morais de omissao de paternidade.

Além de wuma possivel invalidagdo da patente,
uma nomeacdo inadequada de inventores pode trazer
outros prejuizos para o titular, por exemplo, a divisdo
de titularidade, a divisdo dos lucros obtidos por meio da

patente, o licenciamento desvantajoso da tecnologia para
terceiros e os danos de imagem.

Mesmo que em disputas judiciais envolvendo a
nomeagdo inadequada de inventores haja uma longa
discussdo para convencer as Cortes de que, de fato, existe
um erro na nomeagdo (Monheit, 1999), existe demasiada
relevancia em um processo robusto de nomeagdo de
inventores, visto que, no fim, o processo gera um alto
consumo de tempo ¢ de dinheiro (Degnan; Huskey, 2006).
Conclui-se, portanto, que o risco pode ser reduzido pela
implementagdo de um procedimento para nomeagdo de
inventores antes do depdsito do pedido de patente.

5 Perspectivas Futuras

Nao tendo sido encontradas metodologias para
nomeagdo de inventores dentro de ICTs e empresas,
mas apenas conceitos norteadores para uma possivel
metodologia, propde-se o desenvolvimento de uma
metodologia robusta para nomeacdo de inventores, de modo
a ser utilizada nos processos que precedem os depositos de
pedidos de patente, evitando, assim, nomeagdes incorretas
que possam gerar possiveis casos litigiosos, resguardando
os direitos de patentes das ditas institui¢des.

A metodologia terd como base os ensinamentos
adquiridos no presente estudo, sendo a concepgdo da
invengdo o principal critério de definicdo de participagdo
como inventor da solugdo técnica.
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