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SENTENCA

I. Relatdrio

TORRALBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. ajuizou acdo em face ZEN ACESSORIOS PARA
MOVEIS LTDA., VOLMAR ANTONIO DA RE e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI,
objetivando o reconhecimento da nulidade da Carta-Patente MU8701938-8 e do registro de desenho
industrial n. DI6702733-4, em razao de o0 seu objeto se encontrar em dominio publico. Narrou que
atua no mesmo ramo industrial que a primeira ré, bem como que foi demandada pelos titulares dos
registros, em acdes que tramitam na Justica Estadual de Estancia Velha (RS). Referiu que o desenho
industrial discutido ndo detém novidade, composto de elementos ja no estado da técnica, e, assim,
nao poderia ser passivel de registros pelos réus. Relacionou desenhos anteriores como fundamento
da auséncia de novidade. Discorreu sobre a caracterizacdo da inovacao e a coibicdo de imitacdes.
Argumentou pela nulidade dos registros realizados e pela sua utilizacdo de boa-fé do desenho. Aduziu
que seu projeto foi executado e aprovado antes das solicitacdes de registro pelos réus. Postulou a a
suspensado dos efeitos da patente e do desenho industrial discutidos, em sede de tutela proviséria.
Requereu a anulacao dos registros ou o reconhecimento do direito de uso e exploracao do objeto.
Juntou documentos (evento 1).

A tutela proviséria foi indeferida (evento 3). A autora interpds agravo de instrumento, ao
qual foi negado seguimento (evento 16)

O INPI foi citado e manifestou-se. Argumentou pela sua participacao no processo como
interveniente, e ndo como réu. Contrapds as alegacdes de nulidade, apresentando parecer técnico.
Requereu a sua admissdo como assistente especial dos réus e a improcedéncia do pedido. Juntou
documentos (evento 17).

Zen Acessérios para Méveis Ltda. e Volmar Antonio Da Ré foram citados e contestaram a
acao. Arguiu a ilegitimidade passiva de Volmar, em razao de ter cedido a titularidade do desenho
industrial a empresa ré. No mérito, discorreram sobre o processo de criacdo do produto e sobre as
inovacdes dele decorrentes, que motivaram os registros realizados. Aduziram que desde 2008 vém
lutando para eliminar do mercado as cépias do produto. Contrapuseram o argumento de
comercializacdo prévia do produto pela autora, referindo que o desenho por ela invocado nado é igual
ao discutido nesta acao. Aduziram que o direito ao uso do produto deve ser discutido na via
apropriada, e ndo nesta acdo. Requereram a improcedéncia. Juntaram documentos.

A manifestacao do INPI foi recebida como contestacao (evento 26).
Réplica no evento 31.

Foi deferido o pedido de prova pericial (evento 34).



A autora impugnou a nomeacao e os honorarios periciais (evento 64), o que foi rejeitado
(evento 69). Houve interposicao de agravo de instrumento, o qual teve negado o provimento (evento
76).

Houve substituicao do perito (evento 116).

A perita juntou laudo pericial (evento 158), do qual as partes tiveram vista. A pericia foi
complementada (evento 196), sobre o que as partes se manifestaram.

Foi indeferida nova complementacado da pericia (evento 221), decisdo sobre a qual a autora
interp6s agravo de instrumento, que restou nao conhecido por decisdao ainda pendente de recurso
(evento 229).

As partes apresentaram suas razoes finais (eventos 199, 209, 235).
Veio o processo concluso para sentenca.

E o relatdrio.

Il. Fundamentacao

Il.1. Preliminarmente

I1.1.1. Da letigimidade passiva e a titularidade dos registros

A autora direcionou a acao em face de Volmar Antonio Da Ré, na condicdo de titular do DI
6702733-4.

A documentacao juntada suporta a arguicao de ilegitimidade trazida na contestacao, na
medida em que houve a cessao da titularidade do registro em favor de Zen Acessérios para Méveis
Ltda., por meio de instrumento firmado em 24/05/2012 (evento 21, outl3).

O requerimento juntado com a contestacdo refere-se a transferéncia de Cleber Luis da Ré
para Volmar Anténio Da Ré (evento 21, outll e outl2), o que vai confirmado pela consulta realizada
em 11/2013 (evento 21, out9), na qual consta essa alteracao, ainda figurando como titular Volmar
Antonio Da Ré.

Por meio de consulta publica na pagina do INPI, realizada por ocasido desta sentenca,
constatou-se que a transferéncia de titularidade de Volmar para a empresa demandada sé foi

efetivada em 29/07/2014, baseada em peticao apresentada em 31/07/2012".

Com base no exposto, ndo ha duvida sobre a ilegitimidade de Volmar Antonio Da Ré. De
outra parte, ndao had como atribuir a autora o 6nus da extincdo do processo em relacdo a ele, visto que,
quando do ajuizamento, o mesmo ainda figurava como titular do registro junto ao INPl. Tampouco o
réu contribuiu para o direcionamento equivocado da acdo, na medida em que o pedido de
transferéncia de titularidade foi apresentado no tempo adequado.

Assim, impde-se a extingcdao do processo sem a resolucao do mérito em face de Volmar
Anténio Da Ré, sem a condenacdo das partes em honorarios advocaticios ou custas.

O processo, assim, deve prosseguir em face da empresa ré, a qual é a atual titular de
ambos os registros objeto da acao.

11.1.2. Da posicao do INPI no feito

Disp0Oe a Lei n? 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial - LPI), em seu art. 175, caput, que
"a acdo de nulidade do registro sera ajuizada no foro da justica federal e o INPI, quando nédo for autor,
intervira no feito".

Isso nao corresponde dizer que o INPI deva sempre figurar, em demandas deste jaez, como
assistente simples, porquanto a causa de pedir envolve a atuacdo da autarquia federal no registro
alegadamente ilicito do Desenho Industrial DI 6702733-4 e da patente MU 8701938-8. Ao fim e ao
cabo, o pedido deduzido importa a nulidade de atos praticados pelo INPI, sendo ele, portanto, parte
legitima para figurar, na condicao de réu.

Nesse sentido:



A nulidade do registro s6 poderd ser questionada perante a Justica Federal, com a participacdo do INPI.
Em litigios daquela natureza, onde se discute a violagdo da marca, ha que se fazer uma analise sobre o
ralio de protecdo da marca e a existéncia ou ndo da invasdo do espaco juridico do autor, pelo uso da
expressdo controvertida nas condicées pretendidas pelo réu.

(...)

Como mencionado anteriormente, nas acées de nulidade de patente ou de registro de marca, o INPI,
quando ndo for autor, hd de integrar o feito na qualidade de litisconsorte passivo. O direito em
discussdo nessas acoes, de a empresa ré ser titular de um privilégio tutelado por patente ou de registro
de marca, e, portanto, deles usufruir com exclusividade, decorre de ato praticado pela referida
autarquia federal. A acdo, pois, engloba tanto os direitos patrimoniais do registro de marca ou de
patente, quanto o ato administrativo que o concedeu.

Por outro lado, a possibilidade juridica da acdo de nulidade de registro de marca ou de patente
proposta contra o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e o particular, reflete, em dltima analise,
a garantia constitucional de controle, pelo Poder Judicidrio, dos atos administrativos praticados ao
arrepio da lei (art. 5°, XXXV), j& que o objetivo final da acdo e o reconhecimento da validade ou
invalidade do ato administrativo, por for¢ca do requisito da legalidade.

O dmbito da lide das acdes de nulidade extrapola o direito de propriedade, desaguando na ineficacia do
ato administrativo que o outorgou. Ndo se pode decretar a nulidade de um registro de marca sem
considerar invélido o ato do INPI que o concedeu. Tanto o registro de marca como o respectivo ato
concessivo sdo, ambos, validos ou nulos. Nesse passo, ndo ha como afastar do INPI a qualidade de
litisconsorte passivo, necessdrio e unitario.

De fato, ao conceder, em favor de particular, direito de propriedade industrial, a administracdo, por
meio de seu drgdo competente, o INPl adota um posicionamento, resultado da manifestacdo de sua
vontade. Destarte, torna-se ela responsavel pela validade e eficacia desse direito, de que é beneficidrio
o respectivo titular. Portanto, a responsabilidade do INPlI no caso da constituicdo de direito de
propriedade industrial que infringe disposicdo legal é direta, e, como tal, é ele entidade diretamente
interessada na acdo de nulidade. (IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade
Intelectual. Comentarios a Lei de Propriedade Industrial. Ed. rev. e atual. Rio de Janeiro, Renovar,
2005, p. 339-340)

No mesmo norte, ja decidiu o Superior Tribunal de Justica que ha legitimidade passiva do
INPI "em acdo ordinaria que busca invalidar decisdo administrativa proferida pela autarquia federal no
exercicio de sua competéncia de analise de pedidos de registro marcadrio, sua concessdo e declaracdo
administrativa de nulidade” (REsp 1184867/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomao, 42 T., unan., julg. em
15.5.2014, publ. em 6.6.2014).

Deste modo, uma vez que o INPI emitiu os atos administrativos impugnados por meio do
presente feito, os quais concederam os registros aos corréus, detém a autarquia legitimidade para
figurar como ré no processo na condicao de litisconsorte passiva necessaria, nao havendo que se falar
em mera posicao de assistente.

11.2. Do mérito
11.2.1. Da nulidade da patente MU 8701938-8

A Constituicao Federal de 1988 cuidou do direito industrial, colocando-o no rol dos direitos
e garantias individuais nos seguintes termos:

"Art. 59(...)

XXIX - a lei assequrard aos autores dos inventos industriais privilégio temporario para sua utilizacdo,
bem como protecdo as criagbes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas € a
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e
econdémico do Pais.

(...)"

A primeira norma nacional regulando a matéria foi a Lei 5.772/71, subsituida pela Lei
9.279/1996 (LPI - Lei de Protecao Industrial). Foi aquela primeira norma que criou o Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento,
IndUstria e Comércio, que tem como atribuicdo conceder privilégios e garantias aos inventores e
criadores em ambito nacional.

O art. 29 da Lei n. 5.648/70, com redacao dada pela LPI, dispbe que o INPI tem por
finalidade principal executar, no dmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial,
tendo em vista a sua funcdo social, econémica, juridica e técnica, bem como pronunciar-se quanto a
conveniéncia de assinatura, ratificacdo e dentncia de convenc¢édes, tratados, convénios e acordos



sobre propriedade industrial”.

Sao passiveis de registro no INPI (patentedveis) as invencdes e os modelos de utilidade que
atendam aos requisitos legais da LPI. O art. 92 da norma declara:

"Art. 92 E patentedvel como modelo de utilidade o objeto de uso prético, ou parte deste, suscetivel de
aplicacdo industrial, que apresente nova forma ou disposicdo, envolvendo ato inventivo, que resulte em
melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricacéo."

O art. 11 da norma enfatiza que:

"Art. 11. A invencdo e o modelo de utilidade sdo considerados novos quando ndo compreendidos no
estado da técnica.

§ 19 O estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao publico antes da data de
depdsito do pedido de patente, por descricdo escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil
ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

$§ 29 Para fins de afericdo da novidade, o contetudo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda
néo publicado, sera considerado estado da técnica a partir da data de depdsito, ou da prioridade
reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqiientemente.

§ 32 O disposto no pardgrafo anterior sera aplicado ao pedido internacional de patente depositado
segundo tratado ou convencao em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.”

Sao, entao, requisitos da patenteabilidade (a) a novidade, quando ndao compreendidos no
estado da técnica suprareferido; (b) a atividade inventiva, sendo que "o modelo de utilidade é dotado
de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, ndo decorra de maneira comum ou vulgar
do estado da técnica” (art. 14); (c) suscetiveis de aplicacao industrial (produziveis em qualquer tipo de
indUstria, conforme art. 15) e (d) a licitude.

A controvérsia entre as partes reside, essencialmente, na novidade do modelo de utilidade
patenteado pela empresa ré, tendo a autora apresentado registros anteriores como paradigmas das
caracteristicas patenteadas, bem como documentos supostamente indicativos da comercializacdo de
produto anterior com a mesma configuracao.

A pericia técnica foi cristalina ao analisar a regularidade da patente.

De acordo com o laudo pericial, o registro do modelo de utilidade foi feito em conformidade
com a legislacao, atendendo aos requisitos de novidade, ato inventivo e aplicacao industrial (evento
158, petl, p. 5).

Em comparacao com os registros paradigma relacionados pela autora, a perita
especializada constatou que nao existe nenhuma semelhanca com o MU 8701938-8 (evento 158,
petl, p. 7).

A perita, ainda, esclareceu que nao existe semelhanca entre o MU 8701938-8 e o produto
comercializado pela autora sob a referéncia "AL 990", representado pelo desenho técnico datado de
17/03/2004 (evento 158, petl, p. 8).

A perita finaliza afirmando que "considerando como estado da técnica as anterioridades
apresentadas pela autora, bem como as anterioridades citadas no exame técnico do INPI em 2011, a
protecdo concedida pela patente em analise estd de acordo com a LPI" (evento 158, petl, p. 9).

Resta demonstrado, portanto, que modelo de utilidade patenteado nao encontrava
correspondéncia em objetos anteriores, inexistindo a nulidade arguida pela autora.

Também nao se pode acolher o argumento de auséncia de novidade diante do DI 6702733-
4, desenho também objeto da acdo.

Isso porque a finalidade das protecdes decorrentes da patente e do desenho industrial sao
absolutamente diversas, inexistindo ébice que recaiam sobre as caracteristicas de um mesmo
produto.

Veja-se que o modelo de utilidade destina-se a proteger a aplicacao técnica do objeto,
enquanto o desenho industrial refere-se a caracteristicas estéticas - a "forma plastica ornamental de
um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto" (art. 95
da Lei n. 9.279/96).



Demais disso, a perita, referindo-se a comparacao dos registros objeto da acao, asseverou
que:

"O desenho industrial ndo protege carateristicas técnicas e sim o design externo de um produto,
de tal forma que essa comparacdo ndo se aplica. Porem se formos analisar somente forma,
podemos afirmar que os designs ndo sdo idénticos.

(...)

O desenho DI6702733-4 foi depositado antes do MU8701938-8. O desenho industrial DI6702733-4
ndo servia como prova de nulidade, visto ndo revelar as caracteristicas técnicas objeto do
MU8701938-8." (evento 158, p. 9)

Importante referir que ndao se constatou qualquer divulgacao ou comercializacao do
produto antes dos requerimentos de registro, o que foi confirmado pela perita (evento 196, petl, p.
4).

Os argumentos da autora a respeito da divulgacao do produto "Bilbao" pela empresa
Todeschini S/A nao refletem a realidade, visto que a referéncia sobre a data de 30/11/2007 trata da
aquisicao do produto - e ndo sua divulgacéo -, produto esse que foi desenvolvido pela empresa ré
especificamente para a Todeschini. Ou seja, o produto "Bilbao" é aquele decorrente dos modelos
registrados, sendo incabivel referir-se a ele como estado da técnica, além de inexistir divulgacdo do
mesmo antes dos pedidos de registro.

De asseverar, ainda, que ndo cabe a autora discutir a relacao contratual entre a empresa
ré e a Todeschini, sendo-lhe despropositado qualquer questionamento sobre a aquisicao do produto
desenvolvido pela ré e seus colaboradores.

Assim, incabivel falar em anterioridade capaz de provocar a nulidade do MU 8701938-8.
11.2.2. Da nulidade do desenho industrial DI 6702733-4

No caso do desenho industrial, é passivel de registro o desenho considerado novo, nao
compreendido no estado da técnica. Assim estabelece a LPI:

"Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma pldstica ornamental de um objeto ou o conjunto
ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado
visual novo e original na sua configuracao externa e que possa servir de tipo de fabricacao
industrial.

Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando ndo compreendido no estado da técnica.

§ 12 O estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao publico antes da data
de depdsito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o
disposto no § 39 deste artigo e no art. 99.

§ 29 Para afericdo unicamente da novidade, o conteido completo de pedido de patente ou de
registro depositado no Brasil, e ainda ndo publicado, sera considerado como incluido no estado da
técnica a partir da data de depdsito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser
publicado, mesmo que subseqiientemente.

§ 32 Ndo serd considerado como incluido no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgacdo
tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depdsito ou a da
prioridade reivindicada, se promovida nas situacées previstas nos incisos | a Ill do art. 12.

Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuracdo visual
distintiva, em relagdo a outros objetos anteriores.

Pardgrafo unico. O resultado visual original poderd ser decorrente da combinacdo de elementos
conhecidos.

Art. 98. Ndo se considera desenho industrial qualquer obra de carater puramente artistico."

Da mesma forma que a patente, a novidade é exigida para o registro de desenho
industrial. Por outro lado, a protecdo do desenho refere-se a aparéncia do objeto, as suas
caracteristicas ornamentais distintivas - em nada se relacionando, assim, com a funcionalidade, a
forma de fabricacdo, a aplicabilidade técnica ou aos materiais desse objeto. Outrossim, o desenho nao
deve estar compreendido no estado da técnica para ser considerado novo, deve ser original e
suscetivel de aplicacdo industrial, afastando-se o registro de obras de cunho puramente artistico.

A exemplo da discussdao sobre a patente, as partes divergem acerca da novidade do



desenho registrado pelos réus, sobre o que a pericia judicial também foi esclarecedora.

De acordo com o laudo pericial, o registro do desenho industrial foi feito em conformidade
com a legislacao, atendendo aos requisitos de novidade, originalidade e aplicacao industrial (evento
158, petl, p. 5).

Em comparacao com os registros paradigma relacionados pela autora, a perita
especializada constatou que nao existe nenhuma semelhanca com o DI 6702733-4 (evento 158, petl,
pp. 3-4).

A perita, ainda, esclareceu que nao existe semelhanca entre o DI 6702733-4 e o produto
comercializado pela autora e referido como "AL 990", representado pelo desenho técnico datado de
17/03/2004 (evento 158, petl, p. 4), tendo inclusive especificado as diferencas entre eles (evento
158, petl, p. 32).

A perita finaliza afirmando que o registro realizado protege "o design do puxador tal qual
apresentado no registro e considerando o campo de aplicacao do produto ele apresenta todos os
requisitos necessarios pra sua concessao" (evento 158, petl, p. 10).

Resta demonstrado, portanto, que o desenho industrial registrado nao encontrava
correspondéncia em objetos anteriores, inexistindo a nulidade arguida pela autora.

Ainda, tendo ficado clara, pela pericia, a distincdo entre o desenho registrado e o puxador
comercializado pela autora, mostra-se irrelevante qualquer discussao sobre a publicidade dos
desenhos técnicos da autora.

Assim, nao hd macula no registro do desenho industrial DI 6702733-4, improcedendo o
pedido de reconhecimento da nulidade.

11.3. Do uso anterior

A autora requereu, no caso de manutencao dos registros, o reconhecimento do uso anterior
do produto, invocando o disposto nos artigos 45 e 110 da Lei n. 9.279/96:

"Art, 45. A pessoa de boa fé que, antes da data de depdsito ou de prioridade de pedido de
patente, explorava seu objeto no Pais, sera assegurado o direito de continuar a exploracdo, sem
onus, na forma e condicdo anteriores.

§ 12 O direito conferido na forma deste artigo s6 poderd ser cedido juntamente com o negdcio ou
empresa, ou parte desta que tenha direta relacdo com a exploracdo do objeto da patente, por
alienacao ou arrendamento.

§ 22 O direito de que trata este artigo ndo serd assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento
do objeto da patente através de divulgacdo na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido
depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgacédo.”

"Art. 110. A pessoa que, de boa fé, antes da data do depdsito ou da prioridade do pedido de
registro explorava seu objeto no Pais, serd assegurado o direito de continuar a exploracdo, sem
onus, na forma e condicdo anteriores.

§ 12 O direito conferido na forma deste artigo s6 poderd ser cedido juntamente com o negdcio ou
empresa, ou parte deste, que tenha direta relacdo com a exploracdo do objeto do registro, por
alienacdo ou arrendamento.

§ 22 O direito de que trata este artigo ndo serd assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento
do objeto do registro através de divulgacdo nos termos do § 32 do art. 96, desde que o pedido
tenha sido depositado no prazo de 6 (seis) meses contados da divulgacdo."

A aplicacao desses dispositivos tem como pressuposto a identidade entre o modelo
registrado e aquele explorado pelo usuario de boa-fé.

Contudo, tendo a pericia demonstrado a inexisténcia de correspondéncia entre o produto
descrito nos desenhos técnicos juntados pela autora na inicial e aqueles registrados pela ré, resta
prejudicado o seu pedido subsidiario.

Ill. Dispositivo

Ante o exposto, ponho fim a fase cognitiva do procedimento comum, para:

a) sem a resolucao do mérito, julgar extinto o processo em face de Volmar Anténio Da



Ré, em razao de sua ilegitimidade passiva, com apoio no art. 485, VI, do CPC e nos termos da
fundamentacao;

b) com a resolugdao do mérito (art. 487, I, CPC),julgar improcedentes os pedidos da
autora, nos termos da fundamentacao.

Deixo de fixar sucumbéncia em relacdo a extincao do processo em face de Volmar Antonio
Da Ré, visto que as partes nao deram causa ao direcionamento da agao a parte ilegitima.

Condeno a autora ao pagamento de honordrios advocaticios aos procuradores da empresa
ré e do INPI, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, devido 50% a cada procurador, nos
termos do art. 85, 8§49, inciso Ill do CPC.

Interposta a apelagdo, caso verse sobre a extingdo sem mérito, venham conclusos para
juizo de retratacado (art. 485, §72 do CPC), independentemente de admissibilidade (art. 1010, §3° do
CPQ).

Mantido o teor da sentenca, ou versando a apelacdo apenas sobre a resolucao do mérito,
intime-se a parte adversa para contrarrazdes, cabendo a secretaria abrir vista a parte contraria caso
nesta peca sejam suscitadas as matérias referidas no §12 do art. 1009, nos termos do §22 do mesmo
dispositivo; apés, remetam-se os autos ao Egrégio TRF da 42 Regiao.
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cédigo verificador 710005039162v41 e do cédigo CRC 9e45c0c6.

Informacoes adicionais da assinatura:

Signatario (a): Eduardo Kahler Ribeiro
Data e Hora: 24/10/2017 14:09:57

1. https://gru.inpi.gov.br/pePl/serviet/DesenhoServietController?Action=detail&CodPedido=741754&SearchParameter=6702733,
consultado em 17/10/2017
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