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SENTENCA

| - RELATORIO

PINCEIS ATLAS S.A. propde acdo de procedimento comum em face do INPI - INSTITUTO
NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e da empresa PINCEIS ROMA LTDA, objetivando a
nulidade da patente de modelo de utilidade MU 9002580-6, intitulada “disposicao introduzida em
rolo de pintura com trava de eixo0”, de titularidade da empresa ré.

Alega a autora que é empresa que atua na fabricacao de produtos para preparacao,
pintura e acabamento de superficies desde 1966, que j& desenvolveu e patenteou indmeros
equipamentos; foi notificada pela empresa ré sob alegacao de violacao da patente de modelo de
utilidade MU 9002580-6; entende que tal patente é destituida dos fundamentos de novidade e ato
inventivo, haja vista a existéncia de patentes anteriores que nao foram relacionadas no relatério de
busca do INPI; a patente US 20100218719 (D1), de 10/02/2007, retira a novidade da patente
anulanda, pois ja revelava um dispositivo introduzido em um rolo de pintura com trava de eixo,
baseado no funcionamento através da utilizacdo de um anel de retencao; a patente ndo apresenta ato
inventivo em relacdo ao estado da técnica, eis que se trata de mera adaptacdo de diversos
equipamentos que j& se encontravam no estado da técnica; apresentou subsidios ao exame da
patente, mas a decisdo de deferimento do INPI ndo se manifestou quanto as anterioridades
apresentadas; apresentou pedido de nulidade da patente em 26/05/2017, o qual ndo foi concluido em
sede administrativa.

Peticao inicial (evento 1) instruida com procuracao e documentos, dos quais destaco os

seguintes:.
Documento Data Titulo Evento 1
L | Fls.
MU 9002580-6 ||02/12/2010||disposicdo introduzida em rolo de pintura||22/34
com trava de eixo 38/60
61/128
129/131
D1 |US 10/01/2007||[PAINT ROLLER CAGE AND COVER; (GANCHO|[132/160
20100218719 DE ROLO DE PINTURA E TAMPA). Traducao:
270/302
D2 ||lUS3774278 02/07/2972||[PAINT ROLLER AND FRAME (ROLO DE|161/165
PINTURA E ESTRUTURA). Traducao:
317/323

D3 ||US 6.378.158 ||22/06/1999||PAINT ROLLER FRAME AND PLASTIC CAGE||166/175
ASSEMBLY WITH SLIDING LOCK ( ESTRUTURA |[Tradugao:
DE ROLO DE PINTURA R CONJUNTO DE|303/316
GAIOLA DE PLASTICO COM BLOQUEIO DE

DESLIZAMENTO)
D4 ||PCT/GB2007/00|/08/05/2008||[PAINT ROLLER AND PAINT ROLLER SLEEVE|176/207
4134 SUPPORT ( ROLO DE PINTURA E SUPORTE DE

ROLO DE PINTURA ).

D5 ||US 4,316,301 ||28/03/1980([PAINT ROLLER ASSEMBLY (MONTAGEM DO ||208/212
ROLO DE PINTURA)




D6 ||MU 8700946-|/09/03/2006|[ROLO DE PINTURA PREDIAL COM CALHA ANTI-||213

3 RESPINGOS
D7 ||US 28/04/2006||PAINT ROLLER FRAME WITH HOLDING RINGS |[214/226
20070251042 (ESTRUTURA DO ROLO DE PINTURA COM

ANEIS DE RETENCAO).
D8 |[W0200400925 (|29/01/2004||PAINT ROLLER FRAME (QUADRO DO ROLO DA |([227/245

PINTURA)

D9 ||US 8413288 08/12/2008||PAINT ROLLER COVER SUPPORTS WITH|[246/256
FRICTION RINGS (ROLO DE PINTURA SUPORTE
TAMPA COM ANEIS DE ATRITO).

Decisao deferiu o pedido de liminar para determinar a reandlise do processo
administrativo relativo a patente MU 9002580-6, emitindo novo parecer que leve em consideracdo os
subsidios apresentados pela autora no processo administrativo concessoério (evento 4).

Peticdo da autora (evento 12), trazendo traducao de documentos eparecer técnico.

Contestacao da empresa ré (evento 14), com procuracdo e documentos, requerendo o
desentranhamento dos documentos nao traduzidos e a condenacdo da empresa autora por litigancia
de ma-fé, e pugnando pela improcedéncia do pedido autoral, aos seguintes argumentos: é empresa
que atua desde 1989 na producao de pincéis, trinchas, rolos e outros acessérios para pintura e
acabamento de superficies; desenvolveu sistema inédito de montagem de rolos de pintura,
denominado “disposicao introduzida em rolo de pintura com trava de eixo”, que é objeto da patente
de modelo de utilidade MU 9002580-6; os documentos apresentados pela autora em sede
administrativa foram considerados pelo INPI, que no entanto concluiu pela patenteabilidade do MU em
questao; a inovacao desenvolvida diz respeito ao processo de producao, com a utilizacao de apenas 5
componentes para a fabricacao e montagem do rolo de pintura, permitindo a montagem
automatizada; o ato inventivo da MU 9002580-6, diz respeito a aplicacao industrial, com forma mais
econdmica de fabricacao, através da eliminacdo de vdarios componentes de fixacdo e maior
praticidade de montagem, possibilitando seja executada por linha de montagem automatizada, o que
nao se observa nas patentes do estado da técnica.

Contestacao do INPI (evento 15), com parecer técnico, alegando, em preliminar, que
deve figurar no feito na qualidade de assistente especial da empresa ré, e, no mérito, a
improcedéncia do pedido, por entender que a patente de modelo de utilidade MU 9002580-6 atende a
todos os requisitos legais, de acordo com a andlise técnica elaborada pelo corpo técnico da autarquia.

Réplicas da parte autora (eventos 18 e 19), refutando a preliminar arguida pelo INPI,
reiterando os argumentos postos na inicial e requerendo a producao de prova documental,
testemunhal e pericial.

Peticdo da empresa ré (evento 22), sem requerimento de provas, mas reiterando os
pedidos de desentranhamento de documentos e condenacao da autora por litigancia de ma-fé, sobre
o gque falou a empresa autora (evento 24).

Decisao saneadora (evento 23) definiu a posicao processual do INPI e os documentos a
serem considerados e determinou a realizacdo de prova pericial, com quesitos do Juizo.

Decisao do TRF da 22 Regidao (evento 28) deu provimento acoagravo de instrumento
interposto contra a decisao liminar - processo n.2 0008331-80.2017.4.02.0000 .

As partes trouxeram quesitos e indicaram assistentes técnicos (eventos 29, 30 e 31), tendo
a empresa autora impugnado o Perito nomeado.

Decisao (evento 32) manteve a nomeacao do Perito e indeferiu alguns quesitos da parte
autora.

Proposta de honordrios periciais (evento 36), sobre a qual ndo houve impugnacdo das
partes (evento 42).

Decisao fixou os honorérios periciais (evento 43), apds o que a parte autora disse ter
apresentado impugnacao tempestiva sobre o valor (eventos 44 e 46).

Nova proposta de honordrios (evento 48), sobre a qual falaram o INPI (evento 53) e a
autora (evento 54).



Decisao sobre os honorarios periciais (evento 55).
Determinado o inicio dos trabalhos periciais (evento 66).

Peticao da parte autora (evento 72), com impugnacao ao quesito 10 do INPI, sobre o que
falou a autarquia (evento 77), retificando o referido quesito, bem como a parte autora (evento 82),
sendo determinado o prosseguimento do feito (evento 81).

Laudo pericial (evento 90), sobre o qual falaram a parte autora, com consideracdes de
sua assistente técnica (evento 107), a empresa ré, com manifestacdo de seu assistente
técnico (evento 106) e o INPI, com parecer técnico (evento 100).

Decisao (evento 109).

Esclarecimentos do Perito (evento 113), sobre o que falaram: a empresa autora (evento
123); a empresa ré (evento 122); e o INPI, com parecer técnico (evento 119).

Relatados, passo a decidir.

I1 - FUNDAMENTACAO
1. PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE

A Constituicao Federal de 1988 dispde, em seu art.5°, XXIX, que “a lei assegurard aos
autores de inventos industriais privilégio temporario para sua utilizacdao, bem como protecao as
criacdes industriais, (...) tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e
econdmico do Pais”.

As patentes sao titulos de propriedade outorgados pelo Estado, que conferem aos
respectivos proprietarios um direito limitado no tempo e no espaco para explorar a invengao
reivindicada. Nas palavras de JOAO DA GAMA CERQUEIRA (“Tratado da Propriedade Industrial”,
volume |, parte |, Sao Paulo: RT, 1945, p. 206.):

“As leis de todos os paises, nos tempos modernos, reconhecem e garantem ao inventor a propriedade
de suas criacbes, conferindo-lhe um privilégio de uso e exploracdo, durante certo prazo, findo o qual o
direito se extingue e a invencdo cai no dominio publico, podendo ser, desde entdo, livremente
empregada e explorada”.

A patente estd indissociavelmente ligada a inovacdo tecnoldégica e ao crescimento
econdmico, servindo como incentivo as criacdes e conferindo direito de propriedade temporério
aquele que despendeu tempo e investimento na criacdo de determinada tecnologia.

Ao depositar um pedido de patente, o titular obtém a expectativa de dela utilizar-se, de
modo exclusivo, durante um certo periodo de tempo. Mas, em contrapartida, é obrigado a revelar
integralmente seu conteldo, de forma que as outras pessoas possam dela beneficiar-se, quando,
expirado tal prazo, cair em dominio publico. Sequndo MARIA FERNANDA GONCALVES MACEDO e A. L.
FIGUEIRA BARBOSA (“Patentes, Pesquisa & Desenvolvimento: um manual de propriedade industrial”,
Rio de Janeiro: Fiocruz, 2000):

“A patente é uma unidade contraditdria: protege o inventor, mas também o desafia ao facilitar a
geracdo de novas invencées por terceiros, induzindo o seu prdprio titular a prosseguir inventando para
se manter a frente de seus competidores. Em outras palavras, a propriedade temporalmente limitada e
o interesse publico da informacdo divulgada - razdo-de-ser publico e privado da patente -, é um
instrumento de promocado do desenvolvimento tecnoldgico”.

A concessdo de uma patente, depois de concluidos todos os tramites legais, constitui ato
juridico perfeito e acabado nao sé para o seu titular, mas também para o INPI e para todas as outras
pessoas, que adquirem o direito de, desde logo, conhecer o seu objeto e utilizd-lo livremente para a
pesquisa de novas invencdes ou aperfeicoamentos, e, apds transcorrido o prazo de duracdo da
patente, fazer uso direto de seu objeto, inclusive comercialmente. De tal modo, todas as outras
pessoas que nao o titular da patente adquirem o direito de dela utilizar-se, quando em dominio
publico.

As patentes de invencdo sao concedidas as verdadeiras inovacdes industriais, que
consistem em solucdes técnicas que propiciem produtos ou processos até entdo inexistentes. Ja as
patentes de modelos de utilidade ndo se destinam a resolver problemas do estado da técnica,



mas ao aperfeicoamento de inventos ja existentes.

A LPI define ser patentedvel como modelo de utilidade “o objeto de uso pratico, ou parte
deste, suscetivel de aplicacdo industrial, que apresente nova forma ou disposicao, envolvendo ato
inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricacao” (art. 99).

Uma patente de modelo de utilidade é definida essencialmente por uma nova forma ou
disposicao, de modo que nao é possivel analisar seu objeto sem se avaliar e comparar seus desenhos,
eis que a LPI dispde, em seu art. 41, que “a extensao da protecao conferida pela patente sera
determinada pelo teor das reivindicacdes, interpretado com base no relatério descritivo e nos
desenhos”.

Um modelo de utilidade nao deve resolver um problema do estado da técnica, papel que se
atribui as patentes de invencdo. Um modelo de utilidade deve apresentar um objeto de uso pratico
que descreva uma melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricacao (art. 92 da LPI).

E possivel que uma patente de modelo de utilidade proteja um objeto que apresente uma
construtividade dotada de ato inventivo, que atinja o mesmo resultado de uma alternativa anterior, sé
que com menos pecas (melhoria na fabricacdo, uso ou manutencao) ou de uma maneira mais prética,
rapida ou eficiente (melhoria funcional).

Assim, a patente de modelo de utilidade deve atender a quatro requisitos basicos:
novidade, ato inventivo, aplicacao industrial e melhoria funcional (art. 92 da LPI). Além disso,
ndao deve incidir nas exclusdes legais (art. 10 da LPI) e deve atender ao requisito da suficiéncia
descritiva (art. 24 da LPI).

2. PEDIDO

Como se viu no relatério, a parte autora pretende, por meio da presente acao, provimento
jurisdicional de declaracao de nulidade da Patente de Modelo de Utilidade n.2 MU 9002580-6 para
“disposicao introduzida em rolo de pintura com trava de eixo”, de titularidade da empresa ré, aos
seguintes argumentos:

e auséncia de novidade;

e auséncia de ato inventivo.
3. ESTADO DA TECNICA

O estado da técnica, também conhecido por estado da arte ou arte prévia, conforme
definido no art.96, § 12, da LPI, consiste em “tudo aquilo tornado acessivel ao publico antes da data
de depédsito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio”, ressalvadas as
excecgoes legais.

O estado da arte é um conceito amplo, essencial para a andlise dos requisitos legais de
novidade e originalidade. Nao existem limitacdes quanto a localizacdo geografica ou onde e em que
lingua ou de que maneira a informacdo relevante foi disponibilizada ao publico. De igual modo, ndo
existe limite de idade estipulado para que os documentos ou outras fontes de informacdes possam ser
considerados.

A data que delimita o estado da técnica em relacdo ao pedido de patente, regra geral, é a
data de depésito de tal pedido. Todavia, conforme o disposto nos artigos 16 e 17 da LPIl, a data
delimitadora do estado da arte prévia também poderd ser a data de prioridade, seja a prioridade
unionista (art.42 da CUP), seja a prioridade interna, relativa a pedido posterior sobre a mesma
matéria, depositada no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores. Assim, as divulgacdes ocorridas
entre a data de prioridade e a data de depésito do pedido no Brasil ndo sao consideradas estado da
técnica.

CHAVANNE e BURST (“Droit de la proprieté industrielle”, Dalloz 1976, pgs. 15 e seg., apud
Denis Borges Barbosa, in “Uma Introducado a Propriedade Intelectual”, 2.ed.rev. e at., Lumen Juris, Rio
de Janeiro, 2003) afirmam que a anterioridade deve ser certa, suficiente, total e publica:

e Certa, quanto a existéncia e a data. A anterioridade é constatada por qualquer meio
de prova e pode resultar de um conjunto de presuncdes sérias, precisas e
concordantes.



o Suficiente, um homem do oficio deve ser capaz de produzir o invento com base nos
dados ja tornados publicos.

e Total, a anterioridade, ou as anterioridades, devem conter todo o invento, sendo
certo que, em alguns casos, a articulacao de vdérias anterioridades para efeito novo
constitui invencdo auténoma.

e Publica, a anterioridade deve ser suscetivel de ser conhecida do publico. O
conhecimento por um terceiro da invencao, e até mesmo sua exploracdo, nao destréi
a novidade, se este conhecimento ou esta exploracao permaneceu secreta.

Para comprovar o estado da técnica, a parte autora trouxe 9 documentos, conforme tabela
constante do relatério. Os documentos apresentados sdo todos aptos a constituir o estado da técnica,
vez que possuem data anterior a data de depédsito da patente de modelo de utilidade MU 9002580-6
(02/12/2010).

4. PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE MU 9002580-6

4.1 Histdérico do Processamento

O pedido de patente de modelo de utilidade MU 9002580-6 foi depositado em 02/12/2010
(RPI 2138, de 27/12/2011 e RPI 2145, de 14/02/2012) pela empresa ré, sendo inventor o Sr. Favarino
Tessaro, com publicacao (RPI 2201, de 12/03/2013).

Requerido (RPI 2386, de 27/09/2016) e deferido (RPI 2388, de 11/10/2016) o exame
prioritario

No primeiro parecer, o INPI concluiu que o pedido atendia os requisitos de aplicacao
industrial, novidade e ato inventivo, mas formulou exigéncia para que o reguerente reapresentasse o
quadro reivindicatério, de modo a atender o art. 25 da LPI (RPI 2392, de 08/11/2016).

Cumpridas as exigéncias pela titular, sobreveio o deferimento do pedido (RPI 2409, de
07/03/2017) e a concessao da patente (RPI 2412, de 28/03/2017).

Foi protocolado pedido de nulidade administrativo, a requerimento da empresa ora autora
(RPI 2440, de 10/10/2017), o qual nao chegou a ser processado, ante o ajuizamento da presente
demanda (RPI 2495, de 30/10/2018).

4.2 Objeto do Modelo de Utilidade

De acordo com informacdes constantes dos autos (evento 1, fls.22/34) e extraidos dosite
do INPI, a patente MU 9002580-6, intitulada “disposicao introduzida em rolo de pintura com trava de
eixo"”, possui duas reivindicacdes, a seguir descritas, com as figuras correspondentes:

1. "DISPOSICAO INTRODUZIDA EM ROLO DE PINTURA COM TRAVA DE EIXO", concebe um dispositivo para montagem de
rolo de pintura do tipo cabo Unico curvado com eixo de giro e terminal de pega no qual, na porcdo de eixo, se acopla
em coaxial um rolo base para envolvé-lo com cilindro de |a ou cilindro de espuma de diferentes texturas; o rolo de
pintura com trava de eixo (1) integra uma estrutura aramada (2), cuja extremidade superior linear na forma de eixo
(3), ostenta o rolo base (4) tubular que tem suas extremidades oclusas, por dois batoques (5) com orificio central,
caracterizado por nos quais o eixo (3) se acopla em coaxial e se fixa em sua posicdo, por meio de um anel de auto-
retengéo (6), engastado em sua extremidade livre, a qual é arrematada por uma ponteira (7) polimérica.

2. "DISPOSICAO INTRODUZIDA EM ROLO DE PINTURA COM TRAVA DE EIXO", de acordo com a reivindicacdo 1, é
caracterizado pelos batoques (5) possuirem uma estrutura tipo copo com pequeno flange (10) no perimetro de base,
ou seJa oposto a porcao aberta e altura, proporcional ao diametro, cujo centro de face circular interna, ostenta uma
projecao cilindrica (11), dotada com um tldnel de eixo (12) passante central.

4.3 Problema e Melhoria Funcional Reivindicada

Segundo o relatério descritivo da patente em questdo, os rolos de pintura sao conhecidos
do estado da técnica de artigos de pintura predial, oferecendo um grande rendimento e performance
na cobertura de grandes areas em pouco tempo e com um acabamento superficial superior aos
pincéis e brochas tradicionais.

Tais rolos sé@o constituidos por um tubo de base, o qual pode ser revestido com espuma ou
tubos de las sintéticas ou naturais ou outros materiais, e é entremeado em coaxial por um eixo
aramado que se estende em curva ou sinuosidades até se transformar em um terminal de pega,
normalmente perpendicular ao rolo de pintura.

Os problemas observados sao: a) utilizacao de muitas pecas para o acoplamento do eixo no



rolo base, que se desgastam muito rapidamente e sdo dificeis de serem montadas e fabricadas,
demandando inUmeros processos de producao; b) desencaixe do rolo de pintura do seu eixo, ante a
ineficicia das técnicas de travamento, o que ocasiona desconforto e estorvo na tarefa de pintura.

A solucdo proposta na MU 9002580-6 consiste em "uma técnica de fixar e acoplar o rolo de
pintura ao eixo que utiliza um batoque de oclusdo em cada lado do tubo ou rolo base, o qual é dotado
de um tunel de eixo, cujo eixo aramado se engasta, com pouco atrito e produz pouco desgaste pelo
atrito, em que finalizada a montagem, é acoplado na extremidade livre deste eixo, um anel de auto-
retencdo e finalmente arrematado por uma delgada ponteira polimérica com um tunel de eixo
interferente e nao passante.

A solucao reivindicada implicaria nas seguintes melhorias funcionais: a) melhor
performance; b) maior economia na fabricacao; c) maior praticidade na montagem; d) minimizacao da
possibilidade de o rolo de pintura ser sacado aleatoriamente, ante a previsao de uma trava de
seguranca.

5. PROVA TECNICA

5.1 Prova Pericial

A requerimento da empresa autora, foi determinada a producao de prova pericial (evento
23), realizada por engenheiro de operacdao na modalidade mecanica de maquinas, da confianca deste
Juizo e com conhecimentos na area de propriedade intelectual.

O laudo pericial (evento 90) analisou a patente anulanda - modelo de utilidade MU
9002580-6 em confronto com as anterioridades trazidas pela parte autora e respondeu aos quesitos
do Juizo e das partes, trazendo as seguintes conclusdes (destaques do original):

Na analise dos documentos de patente elencados nos autos, este perito procurou os elementos e disposicdes
construtivas que servissem para impedir o deslocamento axial (longitudinal) do rolo, problema apresentado por quase
todos - exceto o MU 8700946-3, no qual a preocupacao era a montagem de uma calha para evitar a difusao de
respingos de tinta. Em seu documento de patente ndo ha descricdo com detalhes suficientes para considera-lo como
anterioridade na forma de prender o rolo ao eixo.

Os objetos foram entdo separados por complexidade. Os de maior complexidade sdo os que envolviam mecanismos
complexos, com muitas pegas ou com pegas de desenhos mais elaborados, para prender o rolo sobre um cilindro ou
sobre uma pega que lhe servisse de base. Destaque para o US 2010-0218719 A1, objeto mais complexo. Esses
objetos nao foram usados para comparagao direta com o MU 9002580-6, por nao serem considerados anterioridade.

Para dar base a esta escolha, tem-se que o objeto discutido é um modelo de utilidade, para os quais os critérios de
patenteabilidade sdo mais brandos, com menor grau de exigéncia, jd que estes correspondem a uma nova
configuracao em objetos conhecidos, e que ndo necessariamente precisam revelar uma nova funcao. Apesar disso,
devem estar vinculados a uma funcao técnica, que é o caso do objeto do MU 9002580-6, € a abrangéncia da protecao
deve até ser mais restrita. Ainda, deve-se ter o cuidado de ndao aumentar os limites da protecao além daquilo que
representa o que foi criado ou melhorado pelo inventor. A determinacdo do estado da técnica é também muito
importante na avaliacdo do alcance almejado pela reivindicacao.

J& os objetos que trazem solucdes mais simples, com menos pecas, foram escolhidos para comparacao direta, pois
nestes casos a configuracdo é muito semelhante. A andlise foi entdo feita considerando o quadro reivindicatério do MU
9002580-6.

Além dos nove documentos listados na Tabela 2, a autora acrescentou mais cinco documentos, em sua “Apresentacao
de subsidios ao exame técnico”. Dentre estes, um ja estava acostado aos autos, o US 4 316 301. Os demais, dois
nacionais e dois escritos em idioma estrangeiro (inglés) foram analisados, mantendo o ponto de vista da fixacao do rolo
no eixo, o do quadro reivindicatério do MU 9002580-6. Esses documentos estao elencados na Parte V do Laudo.

No documento MU 9002580-6 quer-se conferir protecdo ao modo como o eixo é vinculado aos batoques, e sua
redacdo nao expde corretamente o que estd disposto no documento de patente, pois inverte a causalidade da
montagem dos elementos. Vé-se que as reivindicacdes estdo fundamentadas, mas o texto apdés o termo
caracterizado por ndo condiz com o que se quer proteger, pois hd uma inversao do ponto de vista técnico. Nao é o
eixo que se acopla aos batoques, e sim o contrédrio, pois é o elemento que define a posicdo dos demais. Nao pode ser
“fixado”, pois os batoques é que sao fixados no eixo, e dai o anel de retencao fixa o batoque no eixo, e fica engastado
em sua extremidade livre.

E preciso observar se had coeréncia com a sequéncia de montagem descrita no quadro reivindicatério, e a vista
explodida que ilustra o documento de patente (FIG. 06 do documento). De acordo com a ilustragao, tem-se 1. um eixo,
no qual é montado um dos batoques na sua extremidade préxima a curva - batoque interno; 2. em seguida o rolo é
inserido e encaixado, por interferéncia, no batoque interno. 3. depois, monta-se o segundo batoque, interno,
encaixando-o no rolo também por interferéncia - nesse momento o eixo, os batoques e o rolo passam a ser coaxiais de
fato, j& que o apoio consolida isso; 4. apds o encaixe do batoque externo no rolo, um anel de retengao é montado no
eixo, encostado na face rebaixada do batoque, travando-o de forma que nao se desencaixe do eixo, e assim impede o
deslocamento axial (ou longitudinal) do rolo; 5. finalmente, uma capa é encaixada no batoque externo.

O texto da reivindicacao principal nao reflete a forma correta de montar, apesar da intengdo de proteger a montagem,
e por sua redacao da a entender que protege apenas o fato de que o eixo € montado coaxialmente e impedido de se
deslocar no sentido axial por um anel de retencao, depois recoberto por uma tampa.

E por comparacgao (pede-se ver a Tabela 4) vé-se que todos os objetos tém rolos montados coaxialmente e acoplados
a dois batoques - muda o nome (mancal, rolete, anel de retengao, retentor), mas a montagem é a mesma.

Assim, resta apenas na reivindicacdo 1 doMU 9002580-6 a aplicacdo do anel para reter o batoque externo em sua
posicao de trabalho, e esta aplicacao nao é suficiente para protecao.

A reivindicacdo 2 do MU 9002580-6 descreve o batoque, e ndo pode ser entendida como passivel de protegao, ja que
ndo se constitui em avango no estado da técnica, uma vez que nos documentos de patente que constam dos autos, ha
diversos mancais com desenhos similares. Além disso, sua configuracdo ndo lhe confere vantagem técnica que



justifique protegao.

Conclui-se, do que foi até o presente momento exposto, e salvo melhor juizo, que o objeto do documento de patente
MU 9002580-6 nao reline caracteristicas em grau de inventividade alto o bastante para garantir sua patente.

Apés manifestacdo das partes, o Perito prestou esclarecimentos (evento 113),
corroborando as conclusdes do laudo pericial.

5.2 Parte autora

Apds a elaboracdo do laudo pericial (evento 90), falou a empresa autora, trazendo parecer
concordante de sua assistente técnica, a engenheira quimica Kelly Rodrigues Janoski (evento 107), e
dizendo concordar com as conclusdes do laudo pericial pela nao patenteabilidade da patente MU
9002580-6, pois seu objeto decorre de maneira vulgar do estado da técnica.

No parecer concordante, a assistente técnica sustenta que o quadro reivindicatério da
patente MU 9002580-6 apresenta irregularidades, pois a reivindicacao independente nao compreende
todos os elementos que constituem a alegada inovacao, esclarecendo que "se os batoques realmente
apresentam estrutura diferenciada dos conhecidos no estado da técnica, sendo essa uma patente de
modelo de utilidade, deveriam essas caracteristicas serem objeto da reivindicacdo independente, pois
nao se referem a elemento complementar de uso opcional que nao altere ou modifique as condicbes
de utilizacao e funcionamento do objeto".

Em seguida, o parecer apresenta a seguinte andlise do laudo pericial:

As respostas do Sr. Perito foram baseadas em exaustivas analises do documento de patente de modelo de utilidade n®
MU 9002580-6, dos documentos trazidos aos autos e ainda dos documentos apresentados no requerimento de nulidade
administrativa do processo em questao no INPI. Além disso, foram realizadas andlises comparativas tanto entre o
documento de patente de modelo de utilidade n. MU 9002580-6 e os documentos trazidos aos autos pela autora (parte
IV - fl. 10 do laudo pericial), bem como em relagao aos documentos apresentados em nulidade administrativa (parte V -
fl. 45 do Laudo técnico pericial).

Nas tabelas 3 e 4 (fls. 36 a 40 do Laudo do evento 90), o Sr. Perito aponta os objetos cujas configuracdes mais se
aproximam do objeto do documento de patente MU 900258-6, sdo eles: US 3 774 278, US 6 378 158 B1, US 4,316,301,
WO 2004/009250 A1, MU 8700946-3 U2 e US 2007/0251042 Al.

Inicialmente, salienta-se que o rolo descrito no documento US 3 774 278 antecipa as caracteristicas que se encontram
na porcao caracterizante da patente anulanda MU 900258-6. Ou seja, possui um anel de retencao (2) que é fixado na
extremidade do eixo (18) e que fica posicionado no interior da cavidade (19a) do batoque externo (33), a qual é
arrematada por uma ponteira (24).

(...)

Assim como no modelo de utilidade n. MU 900258-6, objeto da nulidade em tela, os documentos citados como
anterioridades WO 2004/009250 Al e US 2007/0251042 Al também compreendem batoques que sdo montados sobre
o eixo. Além disso, o que impede o movimento axial da cobertura de ld/espuma no objeto descrito no documento US
2007/0251042 Al é um anel. J4 no documento de patente US 4 316 301, os mancais, que tém a mesma fungdo dos
batoques do MU 9002580-6, giram apoiados diretamente sobre o eixo.

Em relacdo aos documentos apresentados pela autora na instancia administrativa, o Expert ainda define que “as duas

patentes de invencao brasileiras sao as que mais se aproximam do apresentado no MU 9002580-6,
também pela simplicidade e disposicao construtiva dos elementos”, sdo elas: Pl 9903095-0 e Pl 9702732-4.

O Sr. Perito é taxativo em afirmar em resposta aos quesitos do juizo (fl. 59 do Laudo do evento 90) que SIM, existe
anterioridade idéntica ao objeto da MU 9002580-6 “que trata de proteger um eixo que é acoplado coaxialmente

em dois batoques, e preso em uma extremidade por um anel, sendo que a protecao é coberta por uma tampa” e ainda
que o objeto do documento discutido decorre de maneira vulgar do estado da técnica .

Ou seja, é visivel que o objeto de protecdao do modelo de utilidade discutido consiste em uma solucao muito simples e
gue pode ser facilmente resultado de alcance do beneficio técnico alegado a partir de uma simples leitura dos
documentos constantes nos Autos. Assim, um técnico com conhecimento no assunto facilmente chega a essa solucdo e
como bem pontua o Sr. Perito:

“(..)todos os documentos de patente que constam nos autos relinem simultaneamente todas as

caracteristicas reivindicadas para o objeto do documento de patente MU 9002580-6, tendo em vista que sua
reivindicacao principal é antecipada por todos - um eixo acoplado coaxialmente em dois batoques e preso em uma

extremidade por um anel. (grifou-se)

Ainda mais taxativamente o Expert conclui que levando em consideracao o objeto reivindicado em MU 9002580-6:

“(...) pode-se afirmar que um técnico no assunto poderia, sim, chegar a forma construtiva do objeto
pertinente. O objeto é simples, e ha diversos rolos no mercado, e desde ha muito tempo.”

Em relac&o aos quesitos da Ré PINCEIS ROMA LTDA, esta assistente expressa sua concordancia com o Sr. Perito no fato
de que as indagacdes apresentadas nos quesitos 1, 2 e 3 fogem do escopo do presente processo judicial. Ou seja, o
litigio em lide se refere a nulidade em instancia judicial, em que a Autora trouxe novos documentos considerados
pertencentes ao estado da técnica.

Ainda em relacdo aos quesitos da Autora, o Expert também compreende que o documento US6,378,158 antecipa todas
as caracteristicas requeridas no documento de patente anulando e, ainda reitera que “embora os nomes nao sejam
0s mesmos, as funcées dos elementos sao as descritas”. O Sr. Perito também expressa concordéancia em relagao
ao fato de que o documento de anterioridade US 3,774,278 possui um anel de retencao (2) que é fixado na
extremidade do eixo (18) e que fica posicionado no interior da cavidade (19a) do batoque externo (33), a qual é
arrematada por uma ponteira (24).

(...)

Ainda em relacdo aos batoques, reitera-se o entendimento do Sr. Perito ao explicitar a concordancia no fato de que o
documento US 20070251042 antecipa esses elementos, pois prevé batoques (26) com uma projecao cilindrica
(11) dotada de tunel de eixo (12) passante central, antecipando as caracteristicas da reivindicacdo
dependente 2, conforme representagdo abaixo.

(...)




Levando em consideracao os quesitos apresentados pelo Réu Instituto Nacional da Propriedade Industrial, reitera-se o
corre posicionamento do Sr. Perito ao entender que a partir do ensinamento dos documentos US 20100218719, US
3,774,278, US 6,378,158, US 4,316,301, US 20070251042 um técnico no assunto poderia a ser induzido a elaborar uma
solucdo mais simples seguindo na mesma linha de raciocinio poderia chegar no mesmo resultado proposto em MU
9002580-6 (patente anulanda) e, portanto, o objeto de protecdo decorre de maneira 6bvia e ndo apresenta ato
inventivo.

E mais, o Expert é taxativo ao afirmar (fls. 78 e 79 do laudo do evento 90) que em relagdo aos documentos US
4,316,301, US 20070251042 e WO 2004/009250, o MU 9002580-6 decorre de maneira vulgar do estado da
técnica e ainda queo grau de inventividade nao é alto o suficiente para que o objeto se destaque
substancialmente, e pode ser visto como uma simples decorréncia do estado da técnica.

Desse modo, pode-se concluir que o documento de patente nao atende ao disposto no Art. 92 da Lei da Propriedade
Industrial4 , uma vez que néo apresenta ato inventivo frente ao contelido dos documentos pertencentes ao estrado da
técnica e trazidos aos autos pela Autora. Ademais, esta assistente salienta que além da auséncia de ato inventivo,
pode-se destacar também que a descricao do MU 9002580-6 apresenta insuficiéncia descritiva, identificada claramente
pelo Sr. Perito e expressa na resposta ao quesito 7 do Juizo (fl. 61 do Laudo do evento 90) que assim descreve:

“0 que se quer proteger é uma forma de montar o eixo, s6 que o eixo ndo é montado nos batoques, e sim
o contrario, pois é o eixo que serve de base para os batoques. A intencdo é proteger uma forma de montar dois
batoques em um eixo de tal maneira que estejam alinhados - sé que é o eixo que prové, ou permite, o alinhamento,
pois ao serem montados, os batoques e o eixo de imediato se tornam coaxiais. Fisicamente ndo hd como ser de outra
forma, pois é o eixo que define essa condicao; os batoques sdo montados no eixo.

Além disso, de acordo com o texto, dd-se a entender que o eixo se fixa em sua posicdo: “... se acopla em coaxial
(refere-se ao eixo) e se fixa em sua posicdo (refere-se novamente ao eixo), por meio...”. Entretanto é o eixo o elemento
gue define a posicao dos demais. Nao pode ser “fixado”, os batoques é que sao fixados no eixo - inversao de
causalidade. Dai a afirmacdo de que o anel de retencao fixa o eixo estd invertida - na verdade o anel de

retencao fixa o batoque no eixo, e fica engastado em sua extremidade livre. Depois uma tampa, chamada de
ponteira, se encaixa no batoque, ocultando o anel.” (grifou-se)

Em resumo, o texto da reivindicagao principal ndo reflete a forma correta de montar, apesar da intengcao de proteger a
montagem, e por sua redacao da a entender que protege apenas o fato de que o eixo é montado coaxialmente e
impedido de se deslocar no sentido axial por um anel de retencao, depois recoberto por uma tampa. Assim, apesar de
simples, o texto nao exprime precisamente o que se quer de fato proteger e, portanto, ndo atende ao disposto nos Art.
24 e 255 da LPI.

Por fim, resta clara a falta de efeito técnico novo da patente de modelo de utilidade. Conforme corretamente
demonstrado ao longo do Laudo Pericial, todas as caracteristicas técnicas descritas como novidades e solucodes
técnicas ja sdo amplamente difundidas no estado da técnica.

Portanto, inegavel a falta de efeito inovador da disposicdo frente ao que se conhece no estado da técnica e, portanto, a
falta de ato inventivo.

5. CONCLUSAO

Tendo em vista todo o acima exposto, a Assistente Técnica da Autora expressa sua concordancia com a conclusdo do
Laudo Pericial Técnico exarado no presente feito, tendo em vista que os documentos de anterioridade apresentados ao
longo do processo antecipam o objeto de protecao do modelo de utilidade MU 9002580-6.

Em sintese, o documento discutido carece de novidade, ato inventivo e suficiéncia descritiva e, portanto, nao atende ao
disposto nos Art. 99, 11, 24 e 25 da LPI, bem como ao disposto nas diretrizes de exame de patente de modelo de
utilidade Resolucdo 85/2013 editada pelo INPl em 11/04/2013, itens 3.1, 3.2 e 3.3.

Com os esclarecimentos do Perito (evento 113), a parte autora trouxe memoriais (evento
123), reforcando a procedéncia do pedido de nulidade da patente de modelo de utilidade MU
9002580-6.

5.3 Empresa Ré

Apds a elaboracao do laudo pericial (evento 90), falou a empresa ré (evento 106),
trazendo parecer discordante de seu assistente técnico, o engenheiro Diego Basso, e destacando que
a pericia levou em consideracao apenas os componentes do produto, afastando-se das disposicdes
contidas na LPI e do conteldo da reivindicacdo da MU 9002580-6, que refere-se a um processo de
montagem, e salientando que o corpo técnico do INPI, pelos mesmos motivos, nao concordou com as
conclusdes da pericia. Requereu a intimacdo do Perito para se manifestar a respeito dos
apontamentos constantes do parecer técnico de seu assistente, bem como para responder os quesitos
suplementares formulados pelo INPI.

No parecer discordante, o assistente técnico discorda da andlise feita no laudo pericial,
alegando que: a) no laudo pericial sao feitos "comparativos, comentarios e conclusées apenas no
segmento ao qual pertence" a especializacao do Sr. Perito, desconsiderando as disposicdes préprias
da LPI; b) ao se tratar de nulidade de patente, deve ser feita a analise do quadro reivindicatério da
patente anulanda em relacdo as anterioridades, com base na LPl e nos atos normativos pertinentes,
nao cabendo analisar os demais aspectos mecanicos eventualmente existentes; c) na parte Il do
laudo pericial, é dito que sera analisado se as anterioridades apresentam "elementos de sustentacao
e fixacao do rolo destacavel no suporte", quando a reivindicacao abrange especificamente "um anel
de auto-retencao, que fica engastado em sua extremidade livre para fixar o rolo em sua posicao"; d)
nenhuma das anterioridades apresenta a construtividade e a solucao apresentada na patente
anulanda, qual seja um anel de auto-retencao e um batoque cilindrico tipo copo dotado de flange no
lado que é voltado para o rolo, onde ainda se destaca um furo central; e) em todos os quesitos onde
se perguntava se alguma anterioridade continha o "anel de auto-retencdo", a resposta da pericia foi
sempre negativa; f) solicita a realizacao de nova pericia judicial.

Com os esclarecimentos do Perito (evento 113), a parte autora trouxe



manifestacdo (evento 122), ressaltando que deve ser privilegiado o entendimento técnico do INPI,
que concluiu pela patenteabilidade do MU 9002580-6.

5.4 INPI

No parecer técnico apresentado com a contestacdo (evento 15, fl1s.457/477), o INPI, por
meio da DIPAT XVI, efetuou andlise comparativa entre o quadro reivindicatério constante da carta-
patente do MU 9002580-6 e as anterioridades apresentadas pela parte autora, concluindo que "nao
foram encontradas anterioridades com caracteristicas suficientes capazes de invalidar o objeto
reivindicado", pelo que a patente deve ser mantida.

Apds a elaboracao do laudo pericial (evento 90), o INPI trouxe parecer técnico concordante
(evento 100), com as seguintes conclusdes:

Discordamos da digna pericia quanto a interpretacdo da reivindicacao principal, visto que, de acordo com o art.41 da
LPI, o teor das reivindicacdes deve ser interpretado com base no relatério descritivo e nos desenhos. E, portanto, a
configuracdo reivindicada deve ser lida em conjunto com o relatério e desenhos. Dessa forma, foi possivel para a
pericia ndo sé entender a montagem como comparar os objetos apresentados como anterioridades.

O documento US4316301, que foi considerado o mais préximo do modelo MU 9002580-6, apesar de apresentar um rolo
de pintura com trava de eixo integrando uma estrutura aramada, cuja extremidade superior linear na forma de eixo
(36), ostenta o rolo base (12) tubular que tem sua extremidade oclusa por um batoque (32) com orificio central, ndo
apresenta a configuracdo do rolo do presente pedido. O documento nao revela um anel de autoretencdo, engastado em
sua extremidade livre, a qual é arrematada por uma ponteira polimérica. No caso desta anterioridade o arremate (56) é
acoplado ao eixo e funciona como retencao da estrutura do rolo.

Apesar do elemento 32 funcionar como o batoque e o elemento 24 como arremate de ponteira e retencao do rolo,
também nado revelam a estrutura proposta dos elementos do presente modelo.

Portanto, a patente em lide é nova e inventiva perante o documento US4316301.

Diante do exposto, discordamos com as andlises da digna pericia acerca dos requisitos de patenteabilidade e
mantemos o entendimento de que nao foram encontradas anterioridades com caracteristicas suficientes capazes de
invalidar o objeto reivindicado e que a patente anulanda apresenta as condicdes de patenteabilidade, devendo ser
mantido o seu DEFERIMENTO.

Com os esclarecimentos do Perito (evento 113), o INPI trouxe seu ultimo parecer técnico
(evento 119), com as seguintes consideracoes:

(...) ndo ha mudanca de entendimento desta assisténcia.

Em uma anadlise técnica dos requisitos de patenteabilidade de um modelo de utilidade sao seguidas as seguintes
etapas:

(i) Determinacao do problema e da solugdo técnica reivindicada;
(ii) Definicdo do estado da técnica;
(iii) Determinacdo da anterioridade mais préxima;

(iv) Verificar as semelhancas e as diferencas entre a solucao técnica reivindicada e a anterioridade, examinando se um
técnico no assunto teria sido motivado a realizar as modificacbes necessdrias para chegar a solucao técnica
reivindicada, tendo em vista as informacdes constantes da anterioridade.

Apesar de buscarmos o método mais objetivo e previsivel possivel, sempre nos depararemos inferindo se um técnico no
assunto seria motivado, com base na anterioridade mais préxima encontrada, modificar esse objeto e chegar ao
resultado do modelo em lide.

Portanto, os entendimentos dos técnicos podem diferir em razao de seu entendimento do técnico no assunto, em razao
de sua experiéncia profissional e entendimento da abrangéncia tedrica do técnico no assunto em questao.

Diante do exposto, mantemos o entendimento quanto a matéria em lide, mas respeitamos o entendimento da digna
pericia que, apesar de nao colidente, foi construido dentro de parametros técnicos. Ambos entendimentos subsidiardo o
Magsitrado que decidird pela patenteabilidade ou ndo do objeto.

6. REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE DO MU 9002580-6

Verifico, inicialmente, que a patente de modelo de utilidade em apreco nao incide nas
exclusdes legais (art.10 da LPI).

Passo, pois, a examinar os requisitos préprios de patenteabilidade da patente de modelo
de utilidade MU 9002580-6 para “disposicao introduzida em rolo de pintura com trava de eixo”, com
base em todas as provas trazidas aos autos.

6.1 Novidade

A novidade é o requisito inventivo mais béasico e simples, tendo por finalidade evitar que
uma solucao técnica que j& conste do estado da arte seja patenteada (principalmente evitar que
patentes antigas sejam novamente concedidas). Por ser elementar, a novidade é um pré-requisito a
verificacao da atividade inventiva (no caso de patentes de invencao) ou do ato inventivo (no caso de
patentes de modelo de utilidade), sendo desnecessario apurar o segundo requisito caso a novidade se
mostre ausente.

De acordo com o art.11 da LPI, a invencao e o modelo de utilidade sao considerados novos



gquando ndo compreendidos no estado da técnica. O alcance do estado da técnica, para efeitos de
afericao da novidade, se d4 com a analise de documento por documento, geralmente ndo permitindo
a combinacao de documentos ou informacoes.

A definicao de novidade, para o sistema patentédrio, ndo é a mesma daquela compreendida
pelo senso comum ou por um especialista; trata-se de um conceito juridico, que é atendido ao se
verificar que a solucao técnica apresentada ainda nao foi precisamente descrita, de forma integral,
numa so6 fonte.

Para afastar a novidade, assim, nao sao suficientes meras semelhancas entre o objeto do
pedido de patente e os documentos que compdem o estado da técnica, sendo necessario que toda a
matéria reivindicada esteja integralmente descrita em um Unico documento do estado da técnica, de
acordo com o principio do documento unico.

Segundo tal principio, ndo se admite que o estado da técnica seja lido como um mosaico
de anterioridades, sendo essencial que toda a matéria reivindicada esteja contida em um Unico
documento do estado da técnica, ndo se podendo, em regra, combinar documentos, admitindo-se,
entretanto, poucas excecdes, como a que ocorre quando se utiliza de documentos que referenciem
uns aos outros (Diretrizes de Exame do Escritério Europeu de Patentes - EPO).

A respeito, dizem as Diretrizes de Exame de Patentes do INPI (Resolucao INPI n.2 169/2016
- Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - bloco Il - “Patenteabilidade”):

Etapas para averiguacao de novidade

4.3 Para a avaliacdo da novidade, o examinador deve aplicar as seguintes etapas:
(i) identificar os elementos contidos na reivindicacao,

(i) determinar se um documento em andlise faz parte do estado da técnica (...);

(iii) determinar e apontar se todos os elementos da reivindicagdo foram explicitamente ou
inerentemente combinados no documento, para um técnico no assunto, de modo a antecipar a
reivindicacao.

Detalhes técnicos e observacées gerais

(...)

4.6 A novidade exigida para uma reivindicacao deve ser apurada sobre a reivindicacao como um todo,
e ndo somente sobre a parte caracterizante da mesma, tampouco sobre a andlise individual dos
elementos que a compbem, que poderdo separadamente estar abrangidos pelo estado da técnica.
Assim, se o predmbulo define as caracteristicas A e B, e a parte caracterizante define as caracteristicas
C e D, ndo importa que C e/ou D sejam em si conhecidas, mas sim se sdo conhecidas em associa¢cao
com A e B - ndo somente com A nem somente com B, mas com ambos.

4.7 A matéria em exame ndo seré nova quando todas as caracteristicas de uma dada reivindicacdo (por
exemplo, elementos de um produto ou etapas de um processo), inclusive as caracteristicas
apresentadas no predmbulo, estiverem reveladas em uma Unica anterioridade. Tais caracteristicas
podem ser encontradas na anterioridade quando sdo claramente apresentadas e/ou quando ndo ha
qualquer duvida de que a informacdo estad inerente ao que foi literalmente revelado.

4.8 A delimitacdo do entendimento do que seja uma informacao técnica dedutivel diretamente e sem
ambiguidade do documento do estado da técnica, também é importante. Assim, quando se considera a
novidade, ndo é correto interpretar os ensinamentos de um documento do estado da técnica como
envolvendo equivalentes muito conhecidos o0s quais ndo sdo descritos explicitamente no dito
documento; esta é uma questdo relativa a obviedade, ou seja, a atividade inventiva.

4.9 A auséncia de novidade frente a um documento encontrado no estado da técnica ndo pode ser
baseada em possibilidades, hipoteses ou especulacdes a partir da matéria revelada na anterioridade. A
relacdo entre os documentos comparados deve ser de identidade estrita, o que significa que um unico
documento deve descrever cada elemento da reivindicacdo analisada, seja explicitamente ou de forma
inerente, caso contrario, a questao se desloca para andlise de atividade inventiva.

4.10 Para a analise do requisito de novidade, ndo é possivel combinar dois documentos diferentes do
estado da técnica. Quando tal combinacdo for necessaria, apenas a atividade inventiva deve ser
discutida. Entretanto, mais de um documento do estado da técnica pode ser citado para
argumentacoées contrdrias a novidade da matéria pleiteada, desde que essas anterioridades ndo
necessitem ser combinadas para suportar tais alegacées, conforme os seguintes casos:

(i) podem ser utilizados documentos diferentes para discutir a novidade de matérias de reivindicacées
diferentes;



(ii) para diferentes alternativas em uma mesma reivindicacdo independente, como por exemplo
formulas Markush, podem ser utilizadas diferentes anterioridades incidindo na novidade da matéria de
uma mesma reivindicagdo, quando cada anterioridade referir-se a alternativas diferentes dentro das
possibilidades oferecidas pela reivindicacdo. Cabe ressaltar que na andlise de reivindicacées com
alternativas, uma anterioridade que revele uma das alternativas é suficiente para destituir a novidade
da reivindicacdo como um todo. No entanto, podem ser aceitas reformulacées da reivindicacdo de
forma a excluir a matéria encontrada no estado da técnica.

(iii) pode ser citado um segundo documento, tal como um dicionario ou documento similar de
referéncia na discussdo acerca da novidade da matéria de uma reivindicacdo, de modo a interpretar o
significado de um termo especifico, tais como, para comprovar que o queijo é um laticinio, ou para
demonstrar sinonimia, ressaltando-se que somente a primeira anterioridade citada é impeditiva para a
novidade da matéria reivindicada;

(iv) onde um documento do estado da técnica faca referéncia a um segundo documento publicado, este
serd incorporado por referéncia ao primeiro.

Especificamente sobre o requisito da novidade nas patentes de modelo de utilidade, as
Diretrizes de Exame de Patentes de Modelo de Utilidade (Resolucao INPI n.2 298/2012 - Diretrizes de
Exame de Patente de Modelo de Utilidade do [INPl. Consulta disponivel em:
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-
publicas/arquivos/resolucao_consulta_2.pdf) trazem as seguintes orientacdes:

4.3.2 Nova forma ou disposicao (novidade)

()

A nova forma ou disposicdo, isto é, a novidade, reside nas caracteristicas técnico-estruturais do objeto
ainda ndo encontradas no estado da técnica, independente de sua funcdo ou campo de aplicacdo. O
estado da técnica é constituido por todo o conjunto de informacdes que tenha se tornado acessivel ao
publico anteriormente ao depdsito do pedido de Patente.

A novidade de um Modelo de Utilidade conceitualmente é a mesma de uma Invencdo e deve ser
verificada pelo principio do documento unico. O principio do documento unico se refere ao fato de ser
necessario a qualquer anterioridade impeditiva que esta apresente integralmente todos os elementos
da solucdo técnica para qual é pretendida a novidade.

No presente caso, apesar de a resposta do laudo pericial ao primeiro quesito do Juizo tenha
sido afirmativo, verifico que na mesma resposta ha a afirmacdo de que "as solucdes propostas nos
documentos de patente sao diferentes".

O laudo observa que os objetos do estado da técnica apresentam rolos montados
coaxialmente e acoplados a dois batoques, com mudancas de nome (mancal, rolete, anel de retencao,
retentor), mas idéntica montagem, sendo a aplicacdo de um anel para reter o batoque externo em
sua posicdo de trabalho o Unico diferencial da MU 9002580-6.

Assim, nao estd evidenciado que o conteldo da matéria reivindicada na patente MU
9002580-6 esteja integralmente descrito em qualquer um dos documentos descritos no estado da
técnica, pelo que este Juizo fica convencido do atendimento ao requisito de novidade pela patente de
modelo de utilidade MU 9002580-6.

6.2 Ato Inventivo e Melhoria Funcional

Quanto ao segundo requisito, estabelece a LPI que é patentedvel, como modelo de
utilidade, o objeto que “apresente nova forma ou disposicao, envolvendo ato inventivo, que resulte
em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricacao” (art.99).

Destaco que a atividade inventiva é requisito afeto as patentes de invencdo, sendo
requisito das patentes de modelo de utilidade apenas o ato inventivo, que se constitui em um passo
inventivo de menor complexidade.

Ademais, considera-se que existe ato inventivo “sempre que, para um técnico no assunto,
nao decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica” (art.14 da LPIl). Em outras palavras,
nao ha ato inventivo quando um técnico no assunto, com a ajuda de seus conhecimentos profissionais
e por um jogo de simples operacdes de execucao, poderia perceber a solucao trazida pelo modelo de
utilidade, pela combinacdo dos meios divulgados no estado da técnica.

O ato inventivo, assim, teria a mesma natureza que a atividade inventiva exigida para as
patentes de invencdo, mas com a exigéncia de um menor grau de inventividade.



Frise-se, no entanto, que mesmo que as patentes de modelo de utilidade nao exijam grau
elevado de inventividade, ndo é possivel conceder o privilégio a quem nado apresente um contributo
minimo em relacao ao estado da técnica.

6.2.1 Técnico no Assunto

Em se tratando de patente de modelo de utilidade, a afericao do ato inventivo se da
pela investigacao nao da obviedade, como no caso das patentes de invencao, mas da
vulgaridade da melhoria funcional proposta, por meio do constructo juridico denominado
“técnico no assunto”, também denominado pelo direito estrangeiro de pessoa versada na arte ou
pessoa com conhecimentos ordinarios na arte (no jargao do direito norte-americano, person having
ordinary skill in the art - abreviado pelo acrénimo Phosita).

O conceito técnico de matéria comum ou vulgar, no direito patentario, ndo é equivalente
ao conceito de comum ou vulgar do senso comum, e a sua analise ndo estd submetida a discricdo
individual do examinador, do perito ou do Juiz, mas a ficcdo juridica que representa uma pessoa de
conhecimento corrente na area técnica apreciada.

As Diretrizes de Exame de Patentes de Modelo de Utilidade (Resolucao INPI n.¢ 298/2012 -
Diretrizes de Exame de Patente de Modelo de Utilidade do INPIL. Consulta disponivel em:
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-
publicas/arquivos/resolucao_consulta_2.pdf) contém as seguintes orientacbes acerca da verificagao de
existéncia do ato inventivo:

4.3.3 Ato Inventivo
(..)

A nova forma ou disposicdo é o resultado do ato inventivo. Para um objeto ja existente no estado da
técnica, o ato inventivo caracteriza a diferenca incomum ou ndo vulgar entre esses dois objetos, o
proposto pelo pedido e o antecipado pelo estado da técnica. Ou seja, a diferenca ndo deve ser
corriqueira, habitual, normal, trivial ou ordindria para um técnico no assunto.

A definicao de técnico no assunto é abrangente. O técnico no assunto pode ser aquele com
conhecimento mediano da técnica em questdo a época do depédsito do pedido, com nivel técnico-
cientifico, e/ou aquele com conhecimento préatico operacional do objeto. Considera-se que o mesmo
teve a disposicdo os meios e a capacidade para trabalho e experimentacdo rotineiros, usuais ao
campo técnico em questao.

Na avaliacdo de ato inventivo deverd ser, preferencialmente, utilizado apenas um Unico
documento de anterioridade. Em algumas situacdes em que detalhes construtivos do objeto sejam
encontrados de forma complementar em outro documento de anterioridade, este poderd ser usado
contra o ato inventivo do pedido em exame, desde que tal documento contemple apenas detalhes
construtivos do objeto.

J& sobre melhoria funcional, as Diretrizes de Exame de Patentes de Modelo de Utilidade
(Resolucao INPI n.2 298/2012 - Diretrizes de Exame de Patente de Modelo de Utilidade do INPI.
Consulta disponivel em: http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-
publicas/arquivos/resolucao _consulta_2.pdf) trazem as seguintes orientagoes:

4.3.4 Melhoria Funcional
(..)

Um novo objeto, ainda que dotado de ato inventivo, ndo é patentedvel caso ndo tenha melhoria
funcional. A melhoria funcional estd relacionada a utilizacdo do objeto, seja de forma mais pratica,
cémoda e/ou eficiente em seu uso e/ou fabricacdo. Portanto, a melhoria funcional deve ser declarada
pelo depositante.

A LPI no artigo 99 exige que a Patente de Modelo de Utilidade seja dotada de ato inventivo
e que resulte em melhoria funcional no uso ou fabricacdo do objeto. E portanto necessério, além de
haver a dita melhoria funcional, a presenca de um contributo minimo de inventividade, o ato
inventivo. Se equiparassemos ato inventivo e melhoria funcional como tendo o mesmo significado,
isto implicaria em estar concedendo uma patente para resultado, pois uma melhoria funcional em um
objeto pode ser considerada comum ou vulgar para um técnico no assunto.

Em outras palavras, devemos entender os conceitos de melhoria funcional e ato inventivo
como conceitos relacionados, porém distintos, de forma que uma variacao trivial ou vulgar, que traga



melhoria funcional, nao seja protegida por modelo de utilidade por falta de ato inventivo, e desta
forma nao se protegendo o resultado.

6.2.2 Afericao de Ato Inventivo e Melhoria Funcional

No presente caso, a parte autora alega que a patente anulanda nao é dotada de ato
inventivo ou melhoria funcional, o que foi corroborado pela pericia judicial, enquanto o corpo técnico
do INPI e a empresa ré concluiram pelo atendimento dos requisitos legais de ato inventivo e de
melhoria funcional.

A pericia realizada nos presentes autos, a cargo de engenheiro de operacao na modalidade
mecanica de maquinas, observa que os objetos do estado da técnica apresentam rolos montados
coaxialmente e acoplados a dois batoques, com mudancas de nome (mancal, rolete, anel de retencao,
retentor), mas idéntica montagem, sendo a aplicacdo de um anel para reter o batoque externo em
sua posicdo de trabalho o Unico diferencial da MU 9002580-6.

A pericia esclarece que a aplicacdo de tal anel, ainda que possa importar em melhoria
funcional (construcao facilitada), ndo se constitui em qualquer avanco do estado da técnica, eis que
nos documentos do estado da técnica ha diversos batoques ou mancais com desenhos similares, o
que, aliado a simplicidade do objeto, revela que um técnico no assunto poderia chegar a forma
construtiva.

De tal modo, entende este Juizo, em concordancia com as conclusdes periciais, que resta
ndao cumprido o requisito do contributo minimo que importe em ato inventivo a justificar a concessao
da patente de modelo de utilidade, pelo que deve ser anulada a MU 9002580-6.

6.3 Aplicacao Industrial

No que toca ao requisito da aplicacao industrial, diz o art.15 da LPI que “a invencao e o
modelo de utilidade sdo considerados suscetiveis de aplicacao industrial quando possam ser utilizados
ou produzidos em qualquer tipo de inddstria”.

Com o requisito da aplicacao industrial temos o fundamento do patenteamento em
propriedade industrial. A razdo de o Estado conceder o direito a exploracdo econémica exclusiva de
um produto tem por fundamento o fato de tal produto representar uma realizacdao técnica de
carater industrial, a ser revelado pelo inventor em beneficio de toda a sociedade.

O conceito de industria aqui é amplo, empregando-se o conceito definido no art.1.3 da
Convencao de Paris: “A propriedade industrial entende-se na mais ampla acepcao e aplica-se ndo sé a
industria e ao comércio propriamente ditos, mas também as indUstrias agricolas e extrativistas e a
todos os produtos manufaturados ou naturais, por exemplo: vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas,
animais, minérios, agua minerais, cervejas, flores, farinhas”.

JOAO DA GAMA CERQUEIRA (Tratado da Propriedade Industrial, volume 2, tomo 1,
atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro: 2010,
p.81-83) j& observava que “A nocao de cardater industrial, conquanto seja facil de compreender, é de
dificil definicdo. Nenhuma lei estabelece com clareza o significado dessa férmula e de outras
equivalentes, a que o legislador recorre para indicar uma das condi¢c0es essenciais a que a invencao
deve satisfazer para que possa ser patenteada. Na doutrina reina a mesma imprecisao”.

O autor avalia a concepcao de carater industrial realizada por autores como ALLART,
POUILLET, MAINIE, RAULET e MUGUET, mencionando que é confusa a definicdo do caréater industrial
da invencdo privilegidvel com as nocdes de utilidade e realidade da invencao.

Todavia, o mesmo reconhece que o conceito de suscetibilidade industrial, embora nao se
confunda com o conceito de invencao, estd a ele relacionado, ante a constatacdo de que a aplicacao
industrial importa em excluir de seu campo as criacdes intelectuais de outro género, que nao dizem
respeito a industria:

“A expressdo industrial, que a lei emprega para caracterizar a utilizacdo de que a invencdo é suscetivel,
destina-se, pois, a excluir de seu campo de aplicacdo as criacées intelectuais puramente cientificas,
literdrias e artisticas. Desse modo, o carater industrial da invencdo vem a ser o conjunto de atributos
proprios que a distinguem essencialmente das criacdes intelectuais de outro género, que ndo dizem
respeito as industrias ou que ndo se destinam a satisfacdo de necessidades de ordem pratica ou
técnica”.

Destarte, merece mencdo o argumento de MAINIE, ao mesclar elementos da anéalise dos



atributos de uma invencao ao conceito de carater industrial (original sem grifos):

“Mainié segue a mesma orientacdo. Em sua opinido, as invencoes consideram-se industriais sempre
que se aumente o numero de objetos fabricados ou os métodos empregados em sua fabricacdo;
sempre que um servico, de qualquer ordem ou de qualquer importancia, seja prestado a
industria; sempre que o uso da invencao traga, ndo so um progresso, uma superioridade de
fabricacao, mas também uma diferenca ou modificacdo no fabrico”.

Assim, verifica-se que nem toda invencdo é passivel de patenteamento. Para que um
invento possa ser patentedvel ele deverd, obrigatoriamente, ter aplicacao na atividade industrial e,
evidentemente, representar um contributo industrial, razdo pela qual ndo é possivel o patenteamento
de descobertas e matérias que pertencam ao campo da constatacdo ou criacdo intelectual cientifica,
literdria ou artistica, além dos casos previstos no art.10 da LPI. O invento passivel de protecdo deve
modificar o estado da natureza ou o estado da técnica, representando modificacao ou incremento
industrial.

No caso dos autos, este requisito nao foi impugnado pelas partes, sendo certo que hé
aplicacao industrial para a fabricacao e utilizacao de rolos de pintura na forma descrita.

6.4 Suficiéncia Descritiva

Quanto aos requisitos da suficiéncia descritiva e do best mode, estipula o art.24 da Lei n.2
9279/96:

“O relatdrio deverd descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realizacdo
por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execucdo”.

O requisito da suficiéncia descritiva, consolidado no Direito Internacional pelo art. 29 de
TRIPs, é de fundamental importancia para o sistema patentario, dado que é por meio da descricao
suficiente que o inventor prova possuir a informacao técnica que alega ser inventiva.

E a suficiéncia descritiva, aliada ao requisito de ser divulgada a melhor forma de execucao,
que justifica o direito de exclusividade, vez que torna acessivel ao publico a informacdo que se alega
ser inventiva.

JOAO DA GAMA CERQUEIRA (Tratado da Propriedade Industrial: Dos Privilégios de Invencéo,
dos Modelos de Utilidade e dos Desenhos e Modelos Industriais, volume II, tomo |, atualizado por
Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Lumen Juris, Rio de Janeiro: 2010) ja advertia que “deve o
inventor ter o maximo cuidado ao especificar os pontos caracteristicos da invencao, indicando de
modo claro e preciso no que ela consiste, sem omitir nenhum de seus elementos essenciais”, muito
embora reconhecesse que “o inventor, geralmente, tem a tendéncia de ocultar detalhes essenciais da
invencao, ou por nao se sentir suficientemente garantido contra a divulgacao oficial da invencao, ou
para subtrair ao conhecimento de seus concorrentes o que ela tem de essencial, ou, ainda, para
continuar a explora-la de modo exclusivo, depois de findo o privilégio”.

A caréncia de tal requisito retira do alegado invento o interesse social que fundamenta a
concessao do monopdlio tempordrio por patenteamento, dado que a sociedade nao teria a sua
disposicao as informacdes plenas e necessarias, a partir das quais poderiam ser utilizadas por outras
pessoas da area em questao para promover o progresso técnico ou cientifico.

Como bem ressaltado no Manual para o Depositante de Patentes (Elaborado pela Diretoria
de Patentes do INPI, abril de 2015, p.9, disponivel no site: http://www.inpi.gov.br/menu-
servicos/patente/arquivos/manual-para-o-depositante-de-patentes.pdf):

“O interesse publico fica preservado na divulgacdo da informacdo, permitindo a sociedade o livre
acesso ao conhecimento da matéria objeto da patente. Dessa forma, os concorrentes do inventor
podem desenvolver suas pesquisas a partir de um estdgio mais avancado do conhecimento,
promovendo, assim, o desenvolvimento tecnol/égico do pais”.

Portanto, quando ndo hd a comprovacao suficiente do efeito técnico reivindicado, a
patente se torna inutil, pois nao existe verdadeira divulgacdao do invento, dado que ndo ha
informacdes criveis, aptas a subsidiar pessoas versadas na area ao desenvolvimento de novas
pesquisas e incrementos tecnoldgicos, tendo a descricao e os dados cientificos do invento por base.

No caso dos autos, o laudo pericial atestou que a MU 9002580-6 nao indica qual a melhor
forma de execucdo (resposta ao quesito 6 do Juizo), e que o texto da reivindicacdo ndao condiz com o
gue se quer proteger. Confira-se a resposta ao quesito 7 do Juizo:



As reivindicacbes estdo fundamentadas, mas o texto apds o termo caracterizado por nao condiz com o que se quer
proteger, pois hd uma inversdao do ponto de vista técnico. Nao é o eixo que se acopla aos batoques, e sim o contrario.
Primeiro, descreve-se o objeto, sua configuracao geral. Depois, o texto segue:

“... caracterizado por nos quais o eixo (3) se acopla em coaxial e se fixa em sua posicao, por meio de um anel de auto-
retencao (6), engastado em sua extremidade livre, a qual é arrematada por uma ponteira (7) polimérica.”

Frequentemente textos de documentos de patente sao escritos sem a devida preocupagéo com a causalidade imposta
por fend6menos fisicos ou por sequéncia de montagem de pegas, p0|s os inventores nao sabem explicar o que criam. O
gue se quer proteger é uma forma de montar o eixo, s6 que o eixo ndo € montado nos batoques, e sim o contrario, pois
€ o eixo que serve de base para os batoques A |nten<;ao é proteger uma forma de montar dois batoques em um eixo
de tal maneira que estejam alinhados - s6 que é o eixo que prové, ou permite, o alinhamento, pois ao serem montados,
os batoques e o eixo de imediato se tornam coaxiais. Fisicamente ndo had como ser de outra forma, pois é o eixo que
define essa condicdo; os batoques sédo montados no eixo.

Além disso, de acordo com o texto, da-se a entender que o eixo se fixa em sua posicdo:
“... se acopla em coaxial (refere-se ao eixo) e se fixa em sua posicdo (refere-se novamente ao eixo), por meio...”

Entretanto é o eixo o elemento que define a posicao dos demais. Nao pode ser “fixado”, os batoques é que sao fixados
no eixo - inversao de causalidade. Dai a afirmacdo de que o anel de retencao fixa o eixo estd invertida - na verdade o
anel de retencao fixa o batoque no eixo, e fica engastado em sua extremidade livre. Depois uma tampa, chamada de
ponteira, se encaixa no batoque, ocultando o anel.

Entdo tem-se que a sequéncia de montagem, baseada na vista explodida que ilustra o documento de patente (FIG. 06
do documento) é: 1. tem-se um eixo, no qual é montado um dos batoques na sua extremidade proxima a curva -
batoque interno; 2. em seguida o rolo é inserido e encaixado, por interferéncia, no batoque interno. 3. depois, monta-
se o segundo batoque, interno, encaixandoo no rolo também por interferéncia - nesse momento o eixo, os batoques e
o rolo passam a ser coaxiais de fato, ja4 que o apoio consolida isso; 4. apds o encaixe do batoque externo no rolo, um
anel de retencdo é montado no eixo, encostado na face rebaixada do batoque, travando-o de forma que ndo se
desencaixe do eixo, e assim impede o deslocamento axial (ou longitudinal) do rolo; 5. finalmente, uma capa é
encaixada no batoque externo.

O texto da reivindicacao principal nao reflete a forma correta de montar, apesar da intencao de proteger a montagem,
e por sua redacao da a entender que protege apenas o fato de que o eixo é montado coaxialmente e impedido de se
deslocar no sentido axial por um anel de retencao, depois recoberto por uma tampa.

Assim, apesar de simples, o texto ndo exprime precisamente o que se quer de fato proteger.

Como anotado pela assistente técnica da parte autora (evento 107), " o texto da
reivindicacao principal nao reflete a forma correta de montar, apesar da intencao de proteger a
montagem, e por sua redacdo dd a entender que protege apenas o fato de que o eixo é montado
coaxialmente e impedido de se deslocar no sentido axial por um anel de retencao, depois recoberto
por uma tampa".

Assim, j4 que o texto ndo exprime precisamente o que se quer de fato proteger, ndo se
pode considerar como atendido o requisito da suficiéncia descritiva na MU 9002580-6.

6.5 Conclusao

Analisando, assim, todo o conjunto probatério, julgo que a patente de modelo de utilidade
MU 9002580-6 nao preenche todos os requisitos e condicdes legais, em especial ato inventivo e
suficiéncia descritiva, pelo que deve ser julgado procedente o pedido autoral.

7. LITIGANCIA DE MA-FE

Quanto a litigancia de méa-fé alegada pela empresa ré em sede de contestacdo (evento 14),
destaco que o principio da inafastabilidade da jurisdicdo, inscrito no inciso XXXV do art. 52 da
Constituicdo Federal, é coroldrio de um Estado Democratico de Direito. Ademais, ndo o que se cogitar
da aplicacao de qualquer pena, eis que a parte autora sagrou-se vencedora na acao.

8. VERBAS DE SUCUMBENCIA

Quanto as verbas sucumbenciais, tenho que, conquanto a posicao processual do INPI seja a
de parte ré, nao se lhe podem imputar tais condenacdes, visto que a controvérsia deduzida nos autos
consiste em pretensdes de atores econémicos diversos. Entendo incabivel a condenacdo do INPI em
verbas sucumbenciais, quanto mais em se tratando da Fazenda Pudblica, cuja eventual condenacao
importaria em prejuizo a todos os cidadaos. Nesse sentido, o entendimento da 22 Turma do E. TRF da
22 Regiao (v.g., ApelRe 0801886-17.2009.4.02.5101 e ApelRe 0811982-28.2008.4.02.5101).

Assim, tendo a parte autora obtido sucesso integral no pedido, deverd a empresa ré
responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorarios (art.85, § 32, do CPC/2015).

Il - DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para decretar a nulidade da patente
de modelo de utilidade MU 9002580-6 para "disposicao introduzida em rolo de pintura com
trava de eixo", na forma do art. 487, inciso I, do Cédigo de Processo Civil.



Condeno a empresa ré ao pagamento das despesas processuais, inclusive honorérios

advocaticios, em favor da empresa autora, fixados em 15% sobre o valor atribuido a causa,
monetariamente corrigido, consoante o art. 85, § 22, do Cédigo de Processo Civil.

Deverd o INPI anotar em seus registros e fazer publicar na RPl e em seusite oficial a
presente decisao, bem como a decisao transitada em julgado, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da
intimacao.

Publique-se. Intime-se.

Havendo recurso, abra-se vista ao recorrido para a apresentacao de contrarrazdes, no
prazo de 15 dias, conforme o art. 1.010, §12, do Cédigo de Processo Civil, observando, caso cabivel, o
disposto no art.1.009, § 22, do mesmo diploma processual.

Apds, remetam-se os autos ao e. TRF da 22 Regido.
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