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RELATORIO

DMV BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA. ajuizou acdo em face do INSTITUTO NACIONAL DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL — INPI e de FABIO JORGE BOIHO
BATISTA, com o objetivo de invalidar ato adminidiva que deferiu o
registro de patente Pl 9703496-7, referente baoca aperfeicoada de
perfuracdo do furo de gusa de alto forno siderdofjiccsob o argumento de
que tal invento ndo obedece aos requisitos da adeice da atividade
inventiva, estando abrangido pelo estado da técm@anomento do seu
depasito.

Autuado sob o n.° 2004.51.01.513998-3, foi deteaaun pelo
juizo a quo apensamento do presente feito com os autos da @méado
2004.51.01.535347-6 (decisdao a fl. 782), ajuizada RLOMPANHIA
SIDERURGICA NACIONAL — CSN, haja vista a conexdo eardo da
identidade do pedido de invalidacdo da patente7BB496-7, de titularidade
de FABIO JORGE BOTELHO BATISTA.

Em sentenca proferida as fls. 871-874, a MM. Jd&adrigésima
Quinta Vara Federal do Rio de Janeiro, Dr.2 Darffdeeira Madeira, houve
por bem julgar improcedente o pedido ao fundameetgue a solugéo da
guestdo posta nos autos passa, necessariamente, galeciacdo da
existéncia dos requisitos de patenteabilidade d&68496-7, conforme a Lei
n.° 9.279/96, matéria que, ensejando a necessidadmanifestacdo técnica
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por perito especialista, determina seja prestigiadaoncluséo exarada pelo
mesmo, quando adequadamente embasada e suficiemdefuadamentada,
como é o caso dos autos, até porquexperté profissional da confianca do
Juizo, encontrando-se equidistante dos interesseantbas as partése “o
referido laudo conclui que os documentos aprese&sgebla empresa autora
ndo constituem anterioridades impeditivas a patedi invengdo n.°
PI9703496-7, pelo o objeto pantenteado é novo syi@ividade inventiva
(fl. 873).

Insatisfeita, a autora apela da sentenca as fl6-987,
sustentando o seguinte: a)o‘ que toca ao privilégio de invencdo objeto da
presente demanda, ndo € o mesmo merecedor de patelantaria, por ndo
cumprir os requisitos da novidade e da atividadeeimtiva, conforme
fundamentado e explicitado no Parecer Técnico jdotpela Apelante, bem
como pela critica ao Laudo Pericial e ao posiciomsto do Apelado INPI,
ambos eivados de vicios inadmissiveis no trato glaestdes postas pela
Apelanté (fl. 908); b) “a problemética da novidade foi amplamente abordada
pelo referido Parecer Técnico, tendo restado comadon, mediante prova
documental, que o objeto da patente anulanda repraxdde outras patente ja
concedidas (fl. 909); c) “a acdo de nulidade, ou segundo outros a
denominam acdo de anulacdo de patente, poderd jsérada a qualquer
tempo, haja vista que o direito referente as paeré sempre conferido em
carater precarid (fl. 909); d) “os elementos de prova trazidos com a presente
propositura, quais sejam, patentes de objetos dquanf anteriores ao
patenteado pelo Apelado Fabio, demonstram, evidem@ comprovam, de
forma iniludivel, que o objeto da patente anulafd@davia sido patenteado
por terceiros antes da data de seu depdditio 912); e) ‘ndo se justifica, de
forma alguma, preservar uma patente de objeto guensontra no estado da
técnica, confirmando, de forma imerecida e viciadpatente de tal objeto,
notadamente quando se faz da razdo de decidir lmiggeomentéarios do
Apelado INPI e Laudo Pericial pautado pela tendesitlade, pelo vicio e
pela contradicdo e ndo se dedica uma unica linha @agumentos esposados
pela autora, sequer contestados de forma técniontotpelos Apelados como
pelo Perito Judicidl (fl. 913). No que se refere as alegacdes levastaotlo
apelado FABIO JORGE BOTELHO BATISTA em sua contgita a
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recorrente ressalta que: a) Nao obstante tenhaladmpimputado a apelante a
pratica de fraude processuaob a peia desta ndo ter se valido durante o
tramite administrativo da Patente anulanda das pogativas estabelecidas
naquele procedimento para insurgir-se contra a @sséo do privilégio e que
a presente propositura ndo se prestaria para carriguposto’ equivoco do
INPI” (fl. 894), ndo se pode olvidar que “absolutamente cedico que as
patentes sdo conferidas sempre a titulo precaremde que sua novidade
poderd ser denunciada a qualquer tempo, ‘ex-vi’gle dispfe a Lei da
Propriedade Industrial (Lei n. 9279/96), em seuigot56 e isto se faz
mediante a propositura da competente acdo de nddidarevista no citado
codigd (fl. 875); b) “sabidamente nenhuma novidade estava sendo requerida
pelo Apelado Fabio que merecesse privilégio” e ‘taxaente por assim ser,
gue a Apelante ndo se preocupou na fase adminisram contestar o
pedido de patente do Apelado Fabio, confiante soedhimento do INPI(fl.
875). De conseguinte, quanto a prova técnica piddums autos, € salientado
pelo apelante o seguinte: a) o parecer técnic@tras autos pela autora, ora
apelante, pondera que na siderurgia atual, como em qualqu&rocoramo
industrial, encontramos varios avancgos tecnoldgicagenas aplicando
materiais (antigos) ja conhecidos, mas que atuatmerpossuem
caracteristicas melhoradas pelo avanco tecnolOgiteb outros processos
fabris’ (fl. 881); b) “no processo de concessdo da Pl 9703496-7, o
examinador de patentes do Instituto Nacional dapiPewmlade Industrial
realizou busca de anterioridade no banco de patenfBodavia, assim
procedeu apenas nos campos de classificacao irntemmal de patentes C21B
7/12 e B23B 41/00, descritos em seu parecer (do88Ma inicial) e destarte,
nao documento que pudesse ser relatado como anted@ (fl. 883); ¢) “no
entanto, o Parecer Técnico trazido aos autos pglel#nte ao proceder breve
busca utilizando-se de outros campos de assunttioeados com a
classificacdo internacional de patentes pertinehdgrou encontrar varios
documentos de anterioridades, todos eles no mesmpa@ de invencao,
inclusive com 0s mesmos elementos construtivolrde a demonstrar de
forma clara e precisa conjuntos de elementos enguleg para a mesma
finalidade e desenvolvidos para uma mesma soluéadd (fl. 883); d) “em
gue pese a busca levada a efeito pela Apelant@agentado, como se viu,
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inmeros documentos, entretanto, 0s mais imporsanteujas coépias
acompanhadas das respectivas traducdes juramentmlaacontram juntas a
inicial (docs. n. 12 a 20) e s&o: US 2,641,446 8602.49; US 2,673,716 de
02.09.50; US 2,634,954 de 19.06.48; US 2,756,9672d85.52; US 2,802,642
de 03.05.55; US 2.879.973 de 17.09.56; US 4,273@9216.06.81; US
4,456,083 de 26.06.84 e US 4.047.514 de 13.09f[7884); e) “com relacéo
a cada patente descrita e apontada como anterialeddoi realizada
comparacao com a Pl 9.703.496-7 do Apelado Falemahstrando de forma
irrecusavel a falta de novidade e atividade inwemtidesta, cujas
caracteristicas, denunciadas desde 194f. 884); f) “todos elementos
reivindicados na Pl 9.703.496-7, quer dizentes @montrutividade, quer
com relacdo ao desenho dos elementos cortantesjeosg descortina e
comprova mediante a analise individuada de cadarmidade apontada,
sendo o0 objeto reivindicado e indevidamente obtpkelo Requerido
constituido de elementos usuais e sobejamente cidolsena fabricacdo de
‘brocas’ inclusive para o uso em altos fornos e géaeoram melhorados
como bem demonstrado na referida analise compatatifl. 885); g) “o
parecer técnico apresentado pelo Apelado INPI ss4b4 e 457 do processo
de conhecimento, € manifestamente inconsistentguaoto Unica e tao
somente alega ‘vantagens’ do objeto da patenteamiad, 0 que certamente
refoge ao escopo de uma analise técnica, haja giseanado ha previsao legal
para a concessao de patentes de invencdo para yetooldevido as suas
vantagens’, uma vez que ‘vantagens’ também exiseam objetos
semelhantés(fl. 889); h) o parecer técnico apresentado gélBl deixa de
“descrever as particularidades construtivas da Rilanda cotejando-as com
o estado da técnica relacionado pela Apelante, edéecendo, como
imprescindivel, quais seriam as supostas diferengase ambos objetos
comparado’s(fl. 889), bem como néo explicajtial o fator que permitiria ou
porque proporcionaria 0 objeto da Pl anulanda baxdaemperaturas
operacionais e via de consequéncia, emprego de miempo para realizar
uma perfuracdo completa, uma vez que o relatorcdtvo da referida Pl
ndo disponibiliza informacgdes para comprovar taggacteristicas (fls. 889-
890); i) o parecer técnico produzido pela autardieideral também néo
explica ‘qual a justificativa para afirmar que o projeto dd em tela seria
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mais simples e teria baixo custo de fabricacdo,qi®e ndo existem tais
informacdes nos autos a comprovar tais circuns@mnem relacdo ao estado
da técnica definido pelos documentos relacionadeta pApelante como
anteriores (fl. 890); j) ndo merece prosperar o argumentd®Bl no sentido
de que & PI anulanda deveria subsistir pelas singelas tagens’ acima
transcritas, o que a luz da legislacdo pertinentgrapriedade industrial
estaria irrecusavelmente decretando os funeraisselggrivilégio, pois as
mesmissimas ‘vantagens’ poderdo sem esforco sibummtas aos objetos de
gualquer das patentes estrangeiras arroladas pelal@nté (fl. 890); I) “o
titulo da patente anulanda é ‘broca aperfeicoadapaefuracdo do furo de
gusa de alto forno siderargico’ (destacamos) e aesstir, tratando-se de um
‘aperfeicoamento’, por razdes de absoluta logiceetatério descritivo e as
reivindicacbes deveriam destacar no que consistiaia‘aperfeicoamento’.
Entretanto, tal ndo ocorre e assim se realiza, pargo ndo existe tal
‘aperfeicoamento’ no quadro reivindicatorio ondetéesaracterizado todo o
detalhamento que forma a ‘broca’ como um todfh. 891); m) o laudo
produzido pelo perito nomeado pelo juizzbfbcou em evidéncia apenas o0s
fatos de interesse do apelado Fabio, enquanto ¢ssfde interesse das
autoras foram confusamente sobrepujados por citcatheias e nao
definidas pela atual Lei da Propriedade Industritdtos estes simplesmente
definidos, por exemplo, como ‘totalmente irreleeantpara a presente
demanda’, e, assim, “0os complementos informatinass importantes que se
esperava do Laudo Pericial, ndo emergiram, caraztardo um desequilibrio
assustador que de forma irrecusavel subestima aaadpade daqueles
envolvidos na presente demahd#. 900); n) “tal situacdo, sem qualquer
esforgo, é facilmente constatada apenas com ardedo citado Laudo, pois,
se observarmos as respostas dos quesitos da Sedwumolaa CSN (fls. 873 a
878), que também ajuizou acado visando anular oilpgio indevidamente
concedido ao Apelado Fabio e cujo feito foi apewnsadeste e julgado
conjuntamente, podemos notar que todas elas sademerosas. Estas
respostas, mesmo nao fazendo parte do quesitoric@imente justificadas
com argumentos diversos. Esta mesma situacdo sterepm as respostas
dos quesitos da primeira autora DMV (fls. 909 a P2&htretanto, este quadro
se reverte completamente nas respostas dos quésitdpelado Fabio, onde
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as respostas, sem excec¢ao, o favorecem e ndo afaesgustificativas na
maioria deles e apenas repetem comentarios convesiés respostas dadas,
tal como bem demonstrado em impugnacao ao Laudi&ér(fl. 900); o)
“em que pesasse a complexidade das questdes easodvial abundancia de
elementos de prova e de argumentos desenvolvitlosrados pela Apelante,
em singelas trés folhas, MM. Juizo ‘a quo’, de @imadmissivel, no mérito
simplesmente limitou-se a afirmar que o Apeladol la®analisar a matéria
teria concluido pela improcedéncia do pedido e gudocumentacao trazida
pela Apelante ndo comprovaria que a Patente anwdamdreceria de
novidade e de atividade inventivdfl. 903); p) “de forma ndo menos
lastimavel e simplista, prestigiou a conclusdo exiar pelo Perito Judicial,
transcrevendo — repita-se — de forma simplista actusédo de seu parecer
que absolutamente nada de técnico contém para jlocar a r. Sentenca
recorrida, mas se assemelhando a uma indisfarcgusiificativa’ para as
incongruéncias e inconsisténcias apontadas no LauBericial e
descortinadas sem resposta pela Apelantp “transcreve, também a r.
Sentenca recorrida, excerto do comentario ao LaReéoicial, da lavra do
Apelado INPI, que como ja abordado, sem justifidarforma técnica como
imprescindivel a espécie, limita-se a afirmar quekjeto patenteado pelo
Apelado Favio ‘apresenta melhor performance, sofdoges mais criticas’,
sem justificar no que residiriam essa ‘performaneequais seriam essas
condicbes mais criticas™, além de afirmar que “essobjeto seria
privilegiavel por ser mais vantajoso ‘na parte ebarca, face ao seu baixo
custo de fabricagdo’, matéria totalmente alheisspécié (fl. 904).

Em contra-razdes oferecidas as fls. 930-946, cadpeFABIO
JORGE BOTELHO BATISTA pugna pelo desprovimento palacéao, sob os
seguintes argumentos: & patente objeto da presente acéo, foi concedida em
19 de fevereiro de 2002, apds longo exame técriddlBl do correspondente
pedido de patente depositado no referido 6rgdo émi® junho de 1997
mas, nao obstante isso, a apelante ndo valeu dgququanstrumento de
impugnacdo administrativa quanto ao requerimento pivilégio; b)
“independentemente do procedimento administrativee gasultou na
concessao da patente em questdo, o fato € quelardgequerendo ou nao,
tomou ciéncia inequivoca da existéncia da paterft®T03496-7 pelo menos
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2 anos antes, da propositura da presente acao, dpama de suas maiores
clientes, a Companhia Siderurgica Nacional — CS8l, rfotificada pelo
Apeladd (fl. 933); c) a apelante ndo ostenta qualqueéoagzara impugnar o
privilégio em questdo, ja4 queevVidentemente ndo teria aguardado tanto
tempo, deixando para ajuizar a presente demandaestarapos de aforadas
as medidas judiciais levadas a efeito pelo 1.° Rémedidas cautelares de
producdo antecipada de prova — 497/519) contra gresa Companhia
Siderurgica Nacional — CSN, que é uma das suasremidientes (se nao for
a maior) na compra dos produtos contrafeitos fahdios pela propria
Apelante e que violam a patente do Apelafib 934); d) a violacdo ao
privilégio de invencao obtido pelo apeladoi“confirmada recentemente pelo
r. Juizo de Guarulhos nos autos da acdo ordinaigzada pelo Apelado
contra a Apelante proferiu sentenca (doc. 01) coanelo a Apelante a cessar
definitivamente ‘a violagdo dos direito do Autosiuodos das patentes
brasileiras Pl 9703496-7 e 9905187-7, abstendo-ge fabricar ou de
gualquer forma comercializar ‘broca aperfeicoada pkrfuracédo do duro de
gusa de alto-forno siderargico’ e ‘punho descartdpara haste tubular de
perfuracdo do furo de gusa de alto-forno sidertogicsob pena de multa de
R$ 1.000,00 por peca indevidamente fabricada ouetoializada, tendo por
definitiva a decisédo antecipatéria deferida as 927/928” (fl. 934); e) muito
embora a apelante sustente em suas razfes deorg@r® parecer técnico
trazido com a inicial e documentos a ela anexadodaoram apreciados, esses
“ja foram devidamente examinados tanto pelo INP$ (& 454/457) como .
Perito nomeado pelo r. Juizo a quo (nas fls. 86B/88 processo apenso n.°
2004.51.535347-8) e “ambos concluiram que esses documentos ndo se
prestam para anular a patente do Apeladi. 935); f) ndo merece prosperar
0 argumento da apelante no sentido de que as s@eslulo parecer técnico
exarado pelo INPI careceriam de fundamento, temdovista que 6 que o
INPI fez foi verificar se a invencdo do Apelado eganta os requisitos de
novidade e atividade inventiva, em relacdo aos dwmntos dos autbscom o
cotejo de tada um desses documentos com a invencdo patenteadado
em consideragcdo a novidade e a atividade invehtwaressaltando ds
diferencas e vantagens técnicas do invento emaelacoutras tecnologids
(fl. 936); g) “apesar da Apelante colocar em duvida a analise MBI| é
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importante esclarecer que o exame foi totalmenteraslo nas ‘Diretrizes de
Exame de Patentes do INPE “a apresentacao das ‘vantagens’ do invento,
tdo criticada pela Apelante, tem fundamento do ile®n2.2 dessas Diretrizes
gue determinam que 0 exame de atividade inventee dabranger a
verificacdo de superioridades técnicas do inverpoeaenta em relagdo ao
estado da técni¢a(fl. 936); h) nas impugnacdes técnicas realizapakR
apelante, é alegado, sem qualquer fundameuioe ‘0 fato de ja existirem
ligas de cobre, como demonstrado no livro ‘Tecn@lddecanica’, Vol. Il, 2.2
Ed. Siciliano, nas fls. 771/782, impediria a corg&sda patente ao Apelddo
afirmacdo essa rechacada pelo perito do juizop wigte ‘a patente do
Apelado ndo protege ligas metélicas, mas sim unmarsiderdrgica que
possui um combinacdo de elementos que forma umeitoricovador” e
“caso a tese absurda da Apelante prosperasse, maahecnologia poderia
ser patenteada, uma vez que sempre ha pelo menosleunento ou liga
conhecidd (fl. 937); i) ndo merece guarida também o argutmete que 6
Laudo Pericial do r. Juizo a quo foi tendencioselop fato de ter
supostamente respondido os seus quesitos com praimndidade do que os
guesitos do Apeladpja que ‘hessa pericia, o d. Expert respondeu a todos 0s
guesitos das partes, apresentando toda a fundamg@ntaecessaria escorada
na Lei da Propriedade Industrial, na doutrina solmematéria e nos Atos
Normativos e Diretrizes de Exame de Patentes dal I(@Rboradas por
técnicos do INPI com a cooperacao da Associacacilieo da Propriedade
Industrial — doc. 02 suprd)(fl. 939-940); j) “a Apelante insiste e alega em
seu apelo que o invento definido na reivindicacdalessa patente seria
antecipado pelas tecnologias descritas nas patenta$e-americanas US
2.634.954, US 2.673.716, US 2.756.967 e US 4.273.8txs ‘tanto o INPI
como o i. Perito esclareceram que a Pl 9703496afatde uma tecnologia
inovadora em relacédo a esses anterioridades (fl. 88 processo apenso n.°
2004.51.01.535347-6)(fl. 940); I) também é infundado o argumento da
apelante no sentido de que a sentenca de primeitoteria ignorado os fatos
e documentos trazidos aos autos, julgando improtedepedido apenas com
base no laudo produzido pelo perito judicial, pais. Juizo ndo ignorou as
alegacOes e provas trazidas pela Apelante, masaspeansiderou que sao
irrelevantes para demonstrar a falta de novidadepadéenté (fl. 942), bem
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como laudo do perito judicialekaminou em profundidade esses documentos
trazidos pela Apelante, uma vez que respondeu @&stoos quesitos
formulados, além do que, por forca do disposto ng@a 145 do Cdodigo de
Processo Civil, o juiz pode, muito embora n&o teobarrido no presente
caso, fundamentar sua deciséo exclusivamente miolao perito judicidl

(fl. 942).

Em suas contra-razbes de fl. 988, o Instituto Nwdioda
Propriedade Industrial — INPI manifesta-se no slentle que “adota como
suas as razbes expedidas pelo réu, aqui tambéadapela contraminuta ao
recurso de apelacéo interposto pela autora comtraemtenca prolatada as fls.
871/874, onde, acertadamente, julgado improcedaepéslido” (fl. 987).

Em parecer emitido as fls. 991-995, o llustre Pradar Regional
da Republica, Dr. Paulo Fernando Correa, abstémiesepinar por nao
vislumbrar interesse publico no feito.

E o relatorio.

Sem revisdo, nos termos do art. 43, IX do Regimeti&gyno.

Em 24-06-2008.
ANDRE  FONTES
Relator

VOTO

| — A novidade exigida ao deferimento
da exclusividade do uso de
determinado invento deve ser
apurada sob aspecto global daquela
solucédo tecnoldgica e ndo sob a otica
dos elementos que a compdem, que
poderéo, isoladamente, estar
abrangidos pelo estado da técnica.

Il — A atividade inventiva necesséria
ao deferimento do registro de patente
€ constatada se o avanco tecnoldgico
apresentado pela invencao representa
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solucédo a problema técnico existente
na area de sua destinacdo, bem como
se essa solucdo € contraria as
atividades normais na mesma area
técnica, de modo que um especialista
no assunto n&do a adotaria.

Il — Ndo ha qualguer 6bice a que,
estabelecendo-se a divergéncia entre
o laudo judicial e os pareceres dos
assistentes técnicos das autoras
quanto a existéncia de anterioridades
impeditivas ao registro de patente de
invencédo, o magistrado, de maneira
fundamentada, paute a sua decisao
nos termos daquele primeiro, tendo
em vista que as conclusdes do perito
judicial devem prevalecer por ser ele
terceiro imparcial e equidistante dos
interesses litigantes.

IV — Esta abrangida pelo periodo de
graca previsto no artigo 12 da Lei n.°
9.279-96, a comercializacdo da
criacdo industrial feita pelo inventor
individual se essa operacdo é
realizada com o intuito de estimar a
receptividade invencdo na sua area
de aplicacdo e também avaliar a
verdadeira efetividade da solucdo
tecnologica nela apresentada.

Convém salientar, de inicio, que o fato de terist&o qualquer
oposicdo da COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL — CSNda DMV

BRASIL EQUIPAMENTOS

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. no

procedimento administrativo que culminou no defenito do registro da
patente em questdo nao representa 6bice a que ajgdp com o objetivo de

10
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anular tal ato administrativo nem importa em fraymecessual. Salvo os
requisitos previstos em lei, ndo pode o acessosticduser condicionado a
anterior impugnagao em sede administrativa, hagtavia garantia da
inafastabilidade da prestacao jurisdicional (inc}¥¥XV do artigo 5.° da
Constituicdo da Republica).

No que se refere a questdo de fundo, se depreesdautbs que
o ora apelado, FABIO JORGE BOTELHO BAPTISTA é ergsro atuante
no ramo de desenvolvimento e aprimoramento de famstgrara a industria
siderdrgica, e, segundo narra em sua contestagdengblveu em 1997uMma
broca para perfuragdo do furo de gusa que supreetaieente superava
todas as expectativae “broca era de baixo custo e ao mesmo tempo
apresentava uma grande durabilidade e resistén¢ia 468). Na mesma
época, em meados de 1997, o apelado FABIO JORGE ERBD
BAPTISTA apresentou o invento aos técnicos da CONMRK
SIDERURGICA NACIONAL — CSN (autora da acdo autuastb o n.°
2004.51.01.535347-6, em apenso), que, satisfeita @® resultados obtidos
pela sua utilizacdo, passou a adquiri-la da sodediaenciada pelo inventor
para comercializa-la, ILDEBROM DO BRASIL LTDA., fatcomprovado
pelas encomendas do produto realizadas pela proghia(fls. 658-667).

Concomitantemente a esses acontecimentos, O i&Toreio a
depositar em 06.06.1997 junto ao Instituto NaciatzaPropriedade Industrial
— INPI o requerimento de patente do invento soler@ochinacdo debfroca
aperfeicoada de perfuracdo do furo de gusa de faltno siderargicd, que
foi deferido em 19.02.2002 sob o n.° 9703496-7138B).

Ainda de acordo com o que € afirmado na contestdgareu,
FABIO JORGE BOTELHO BAPTISTA, ora apelado, a COMPAINM
SIDERURGICA NACIONAL — CSN adquiriu a broca fabritza pela
licenciada do inventor até 1999, momento em quesqas compra-lo da
autora da presente acio, DMV BRASIL INDUSTRIA E CBRLCIO LTDA.,
“sem a sua autorizacdo e infringindo de forma detila a sua patente(fl.
503). Tal fato também encontra comprovacdo nossautmdo em vista a
inicial da medida cautelar ajuizada pelo réu enefaa COMPANHIA
SIDERURGICA NACIONAL — CSN (autos n.° 2003.001.1839) trazida
as fls. 497-519 em que se pleite@Busca e apreensdo de exemplares dos
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produtos que infringem a patente Pl 9703496(f. 518), bem como a
producdo de prova pericial no material apreendidiogerito nomeado pelo
juizo. Na realizacdo dessa pericia, contatou-seap&mas que 0s produtos
apreendidos nas dependéncias da CSN se tratavamveloto objeto da
reivindicacdo da patente Pl 9703496-7 (respostajwsito n.° 7 do ora
apelado — fl. 533), mas também que os exemplardsata eram fabricados
legalmente pela DMV BRASIL INDUSTRIA E COMERCIOgsposta ao
guesito 14 do ora apelado — fl. 535), autora dagme acdo, sendo concluido
ao final peloexpertque houve, de fato, violacdo ao privilégio decareio
deferimento da patente Pl 9703496-7 (item 1 daluséo do laudo pericial a
fl. 536).

Portanto, com base nessas primeiras consideraédesgavel
que estdo comprovados dois fatos: 1) que a COMPANSIDERURGICA
NACIONAL — CSN, durante o periodo de 1997 a 1999juiriu a broca
fabricada pela sociedade licenciada pelo titulapai@nte a comercializa-la,
ILDEBROM DO BRASIL LTDA.; 2) que, sem adentrar aggtio da alegada
invalidade da patente Pl 9703496-7, em momentcefdosia sociedade DMV
BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. verall a
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL — CSN broca idénticao
invento cuja exclusividade de fabricacdo e combkzeaigdo idéntica pertencia
ao apelado FABIO JORGE BOTELHO BATISTA.

Em seu favor, tanto a DMV BRASIL EQUIPAMENTOS
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., autora da presente ac@mmo a
sociedade COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL — CSN, auh da
acdo autuada sob o n.° 2004.51.01.535347-6 (ems@pemvocam a
invalidade da patente Pl 9703496-7 tendo em vis& @ instrumento em
guestao nao ostenta a novidade e atividade inveptigidas ao deferimento
do privilégio, sustentando, dentre outras alegacdes a mencionada broca
encontra-se abrangida pelo estado da técnica e impMste qualquer
contribuicdo desse artefato a solucéo de algumgmabtecnoldgico.

A fim de se ter uma melhor nocdo dos problemaseatddos na
area sideruargica, convém remeter ao que foi salinpelo apelado em sua
contestacaan verbis
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18. Uma usina siderurgica chega a produzir milhdes
toneladas de aco por ano e, como se sabe, a base do
aco é ferro gusa o qual é produzido continuameete p
coracao da usina que € o Alto forno.

19. Conforme mostrado nas figuras 1 a 3 (doc. 66),
processo de retirada do ferro gusa no estado liguid
(incandescente), conhecido como ‘corrida’, consiste
perfuracdo de um orificio localizado préximo do dion

do alto forno, chamado de ‘furo de gusa’ ou ‘fure d
corrida’. Ao término da corrida, este furo é tampolio

com uma massa refrataria, para depois de algum
tempo ser perfurado novamente, num processo que se
repete varias vezes por dia.

20. Tal processo, é como se furasse a lateral de um
reservatério para se retirar o liquido quente emu se
interior através deste furo. Esvaziado o reserviatoo

furo seria tampado com uma massa até que o
reservatério ficasse cheio novamente, quando o furo
seria aberto mais uma vez, para que o liquido ese®a

21. O vazamento do furo de gusa de um alto forno de
grande porte €& wuma operacdo extremamente
importante. Por ele escoa toda a producdo de uma
usina siderdrgica e, portanto, qualquer desvio ou
problema no furo tem implicagdes diretas no voluiae
producdo, nos custos, na qualidade, na seguranga e
meio-ambiente.

22. Por outro lado, o vazamento do furo de gusané u
operagdao muito delicada e complexa, pois o furo de
gusa é longo (de 3 a 4 metros de comprimento —
largura das paredes do alto-forno), de pequeno
diametro (de 50mm e 60mm), muito quente (chega a
mais de 1000°C de temperatura) e extremamente
sujeito a trincas (possibilidade de rachar).
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23. Caso processo e a ferramenta utilizados na sua
perfuracdo ndo sejam adequados e especialmente
projetados para esta aplicacdo, poderdo ocorrer
perdas de producdo, acidentes com graves
consequéncias para os operadores e equipamentos do
alto forno, além de alarmantes emissdes de polgente
para atmosfera.

24. Nao se pode esquecer que um alto forno de grand
porte € um equipamento de enormes proporcdes, que
trabalha sobre condicbes extremas de presséao
contendo toneladas de ferro gusa liquido a uma
temperatura de 1.500°C.

25. Devido a crescente demanda por produtos
siderurgicos no mercado mundial nos ultimos angs, a
tecnologias aplicadas na producdo de gusa tém
evoluido rapidamente em busca de uma maior
profundidade e seguranca.

26. Por sua vez, as massas utilizadas no tamportamen
desses furos nos alto-fornos possuem cada vez mais
elementos em sua composicdo que as tornam mais
resistentes, para suportar melhor o desgaste pradoc
pelo escoamento do gusa e da escéria produzidas pel
alto forno.

27. Como consequéncia, este ‘endurecimento’ das
massas tornou-as muito mais resistentes a perfaraca
com brocas, provocando o aparecimento de novos
processos.

28. Dentre esses processos, 0 mais difundido entre
maioria das usinas siderdrgicas mundiais € o0
vazamento com barra. Este procedimento consiste em
furar a massa refrataria, por meio da insercao aeau
barra no furo de gusa. A vantagem deste processo é
possibilidade de se realizar vazamentos regulares,
enquanto a desvantagem é o grande risco de graves
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acidentes conhecidos como ‘arrombamentos’ do furo
de gusa.

29. Uma outra tecnologia utilizada é broqueamento,
em que sado utilizadas brocas para perfurar a massa
refrataria.

30. Mesmo tendo acesso as mais modernas tecnologias
utilizadas no mundo, as usinas nunca conseguiraam um
broca que apresentasse um resultado satisfatério. O
seja, uma ferramenta que conseguisse perfurar @ alt
forno com eficiéncia e seguranga e a0 mesmo tenapo e
um custo baixo’(fl. 466-468).

A problemética levantada pelo apelado, pelo menépata do
depdsito do invento no INPI, ndo apresentava solegddente, conforme se
depreende do documento referente XXVIII SeminaedR@éducéo de Minério
de Ferro promovido pela Associacédo Brasileira deaMegia e Materiais —
ABM em dezembro de 1997

“A producao de um alto forno depende, dentre outros
fatores, do ritmo de operacdo da sala de corridas.
Dentre vérias tarefas executadas neste setor, o
vazamento de furo de gusa € uma das principais. Ou
seja, ela é considerada uma das tarefas criticas do
processo de escoamento de liquidos (gusa e esclaria)
cadinho. (...) Por outro lado, o que se deseja num
vazamento de furo de gusa e que 0 mesmo seja
realizado utilizando-se uma ferramenta de menotaus
possivel, atendendo a todas outras dimensdes da
qualidade total. A maioria das siderurgicas nacigna
integradas, adoram o procedimento de vazamento de
gusa com barra inserida no furo (socking bar) (A)
partir de junho de 1996 foi adotado o procedimeaido
vazamento total de furo de gusa com broca no alto
forno 3 da CSN, no intuito de aumentar a seguranca
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das pessoas e equipamentos da sala de corridas,
devidos as vérias ocorréncias de arrombamento,
conforme mostrado no gréfico Ifl. 705).

Como se vé€, mesmo em 1996, a realizacao do “vazarderfuro
de gusa” no campo siderurgia era uma tarefa querdgaka problemas quanto
a produtividade, ao custo e a seguranca da operac@mue a principio
desacredita a afirmacdo tecida pela sociedade DMRASBL
EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. no sentidte que as
inovacdes supostamente trazidas pela broca qumagegatente Pl 9703496-
7 ja estariam inseridas no estado da técnica destiEzada de 1940. Com o
fim reforcar essa premissa, as autoras DMV BRASQUEPAMENTOS
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (presentes autos) e COMMHIA
SIDERURGICA NACIONAL — CSN (acdo autuada sob o n.°
2004.51.01.535347-6, em apenso), levantaram v@adsntes que, no seu
entender, representariam anterioridade a solugamwltegica imprimida pelo
invento patenteado pelo apelado. Na producdo daapmericial, tais
anterioridades foram rechacadas, no entanto, itopnomeado pelo juizo,
cujo laudo serviu de fundamento da sentenca deeporgrau.

N&o vejo, no entanto, qualquer fundamento paraceolem
davida o acerto das conclusdes exaradas pepert do juizo e, via de
consequéncia, da decisdo de primeiro grau queyuilgprocedente tanto o
pedido da presente acdo como dos autos em apenlsad® exarado pelo
perito judicial foi expresso em afirmar que nenhutag patentes invocadas
pela autora DMV BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COBRCIO
LTDA. nos presentes autos (US 2,641,446 de 28.@9.19 fl. 371, US
2,673,716 de 02.09.1950 — fl. 379, US 2,634,9543166.1948 — fl. 387, US
2,756,967 de 05.03.1952 — fl. 394, US 2,802,64P3165.1955 — fl. 399, US
2,879,973 de 17.09.1956 — fl. 405, US 4,273,20P%162.1979 — fl. 413, US
4,456,083 de 12.05.1981 — fl. 419 e US 4,047,5142120.1976 — fl. 425),
bem como qualquer das invocadas pela COMPANHIA RORGICA
NACIONAL — CSN nos autos em apenso (US 4,047,51421€0.1976 — fl.
175, US 4,273,202 de 05.02.7979 — fl. 211, US 4085 de 12.05.1981 — fl.
239, US 2,879,973 de 17.09.1956 — fl. 259, US 45¥¥ de 12.08.1983 — fl.
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288, US 4,817,742 de 16.09.1988 — fl. 339, US 58387 de 17.01.1991 — fl.
385, US 5,609,286 de 28.08.1995 — fl. 411 e USAHQES de 24.06.1994 — fl.
448) representam anterioridade que leve a concldsdgue o invento da
patente Pl 9703496-7 ja se encontrava abrangidogs¢hdo da técnica.

E, diversamente do que é alegado por essas soegdta
conclusdo decorreu de apreciacdo coerente e fumiizdaede cada quesito
submetido a@xpert o que afasta qualquer atitude tendenciosa egbaesse
profissional, ndo havendo que se falar em nulidizdgiele laudo pericial.

Se néo, vejamos.

Como se viu, 0 objeto da patente Pl 9703496-7 ¢é thmaca
aperfeicoada de perfuracéo do furo de gusa de faltone siderurgic6 razéo
porque ndo se pode considerar como anterioridadpatentes de brocas
destinadas a perfuracdo de rocha invocadas peladade DMV BRASIL
EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. nos presestautos
(US 2,641,446 —fl. 371, US 2,673,716 — fl. 379, 21634,954 — fl. 387, US
2,756,967 — fl. 394, US 2,802,642 — fl. 399, USr2,873 — fl. 405), tendo em
vista a evidente diversidade da area de aplicagisoante frisado em
resposta ao quesito n.° 8 do apelado FABIO JORGEER®O BAPTISTA
(fl. 929 dos autos em apenso). A respeito da qoest@&xpert também
salientou que as condi¢cdes operacionais da pe#oirde rochas sdo muito
diferentes das exigidas para perfuracdo do furguka de um alto forno
siderargico: Uma broca tem funcdo de perfurar ou broquear, possnsuas
caracteristicas construtivas vao depender do semnpma de aplicacdo. A
perfuracdo do furo de gusa de alto-forno é uma agAw bastante especifica
e complexa, sendo que as condicdes operacionaigeadroca é submetida
sd0 muito especiais: abrasdo extrema pelo concrefratario e esforgcos
mecanicos sob altas temperaturas (até 1.000dC)902 dos autos em apenso
— resposta ao quesito n.° 28 do apelado FABIO JORBEHELHO
BAPTISTA). Por esses mesmos motivos, ndo pode tdrado como prova
de que o objeto da patente Pl 9703496-7 estavan@idm pelo estado da
técnica a referéncia feita pela COMPANHIA SIDERUR®BINACIONAL —
CSN ao “Manual de Perfuracéo de Rocha” (fl. 758-@64 autos em apenso),
pois se refere unicamente a brocas utilizadas rfarpgedo de rochas (fl. 901
dos autos em apenso — resposta ao quesito n.° aFedado FABIO JORGE
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BOTELHO BAPTISTA). A respeito dessa referéncia ioigtafica, o perito do
juizo também salienta:a“ figura E-31 da pagina 318 do Manual de
Perfuracdo de Rocha apresentado pela Autora mastra coroa de pastilhas
multiplas para perfuragdo de rochas. Ela ndo apreaeum corpo tubular,
nem um chanfro para soldagem e cada suporte apt@gempastilhas, num
total de 18 pastilhas. Esta broca tem caracterégiconstrutivas diferentes da
broca inventiva, além de ser uma broca para perférade rochas onde as
condicdes de trabalho sao diferentes daquelas draxas na perfuracéo do
furo de gusa de alto-forfidfl. 902 dos autos em apenso — resposta ao guesit
n.° 28 do apelado FABIO JORGE BOTELHO BAPTISTA ifay aditados).

Por conseguinte, as patentes invocadas pela COMPANH
SIDERURGICA NACIONAL — CSN também n#o representartesoridade
impeditiva do deferimento do privilégio ao apelgdaque, muito embora se
tratem de brocas de perfuracédo de alto forno sigied) ndo antecipam, em
sua totalidade, a solucéo tecnologica imprimida geltente Pl 9703496-7,
mesmo que se considere alguma similaridade corarasteristicas presentes
nesse invento, tais como o0 uso de solda por indugéao cobre ou liga de
cobre, ou ainda o uso de pastilhas de metal dumw celementos cortantes,
consoante os seguintes trechos do laudo pericial:

US 4,627,503 -“ndo consta o uso de cobre na
soldagem do elemento de corte na cabeca da broca,
mas sim na confeccdo do proprio elemento de corte”
(fl. 879 dos autos em apense) “refere-se a um
elemento de corte composto por uma camada de
diamante policristalino que é fixada entre duas
camadas metalicas. Este documento ndo antecipa as
caracteristicas, tal como definido nas reivindicagdl

e 2 da patente anulanda e ndo faz qualquer reféaénc
ao campo de aplicacdo do objeto da patente PI
9703496-7 em questadfl. 886 dos autos em apenso).

US 4,817,742 -“refere-se a um calco perfurado tipo
borboleta, formado por uma lamina fina de material
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metalico. Este documento ndo antecipa as
caracteristicas, tal como definido nas reivindicagdl

e 2 da patente anulanda e ndo faz qualquer reféaénc
ao campo de aplicacdo do objeto da patente PI
9703496-7"(fl. 886 dos autos em apenso).

US 5,197,556 -“‘refere-se a um cal¢o perfurado tipo
borboleta, formado por uma lamina fina de material
metalico. Este documento ndo antecipa as
caracteristicas, tal como definido nas reivindicagdl

e 2 da patente anulanda e ndo faz qualquer reféaénc
ao campo de aplicacao objeto da patente Pl 9703496-
em questdo. {fls. 886-887 dos autos em apenso).

US 5,609,286 -‘refere-se a uma haste de soldagem
composta de um tubo que é usada para a aplicacéo de
um revestimento de diamante utilizando técnicas de
soldagem convencionais. Este documento ndo antecipa
as caracteristicas, tal como definido nas reiviagiges

1 e 2 da patente anulanda e nao faz qualquer
referéncia ao campo de aplicacdo do objeto da pgaten

Pl 9703496-7 em questao(fl. 887 dos autos em
apenso).

US 5.484.096 “refere-se a um método para unir dois
corpos por meio de um processo de brasagem. Este
documento ndo antecipa as caracteristicas, tal como
definido nas reivindicacdes 1 e 2 da patente arddam

faz qualquer referéncia ao campo de aplicacdo do
objeto da patente Pl 9703496-7 em questéih”’ 887

dos autos em apenso)

Também com intuito de sustentar o argumento deags@ucéao
tecnoldgica apresentada na patente Pl 9703496&azig parte do estado da

19



PODER JUDICIARIO -
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2" REGIAO

IV - APELACAO CIVEL 2004.51.01.513998-3

técnica, foram levantadas tanto pela autora deptesacdo, DMV BRASIL
EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., quanto @ehutora
da acdo autuada sob n.° 2004.51.01.535347-6 (ems@peCOMPANHIA
SIDERURGICA NACIONAL — CSN, as seguintes patentes ltocas de
perfuracdo de alto forno siderdrgico, cujas anteldmles também foram
afastadas, a meu ver corretamente, pelo peritoigddconforme se depreende
dos seguintes excertos:

US 2,879,973 —‘esta relacionada a uma broca de
perfuracdo por percussédo e, mais particularmente, a
uma que tem quatro pastilhas de corte montadasram u
suporte de <cabeca com duas delas opostas
diametralmente”(fl. 259 dos autos em apenso), razao
porque “possui caracteristicas construtivas diferentes
da broca da patente Pl 9703496-7. Também ndo ha
gualquer referéncia neste documento ao uso desta
broca na perfuracdo do furo de gusa de alto-forno
siderargico” (fl. 886 dos autos em apenso)

US 4,273,202 “nao possui pastilhas de metal duro
soldadas com cobre ou liga de cobre, além de outras
caracteristicas da broca da patente Pl 9703496-7,
como, por exemplo, o processo de fixacdo da broca a
haste, que no caso da patente norte-americanaaiad
através de roscalfl. 885 dos autos em apenso)

US 4.456.083 ~“nao possui pastilhas de metal duro
soldadas com cobre ou liga de cobre, além de outras
caracteristicas da broca de patente Pl 97034964Y.”
886 dos autos em apenso)

US 4,047,514 “refere-se a uma broca de perfuracao

para alto-forno com as pastilhas de corte fixadas a
corpo da broca com uma solda de 3 a 5% do peso do
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carbono, 0,5 a 3% do peso de silicio e o contraojuks
ferro. Esta broca ndo possui pastilhas de metalodur
soldadas com cobre ou liga de cobre, além de outras
caracteristicas da broca da patente Pl 9703496t

885 dos autos em apenso).

No que se refere a essa Ultima patente estrangeincionada
(US 4,047,514), convém ressaltar que, muito embindlarmente ao objeto
da patente Pl 9703496-7 se trate dma broca de perfuracédo para ser usada
para fazer furo de corrida em um alto-forfpdotada de tima pluralidade de
pastilhas de metal duro de corte organizadas radeite e soldada a cabeca
de brocd (fl. 183 dos autos em apenso), a soldagem degasslhas é
realizada com uma composicdo metalica diversa, n&aresentando
anterioridade. E tal conclusdo ndo é afastada fa¢tode o documento da
mencionada patente estadunidense fazer mencaala smhposta de cobre,
tendo em vista que essa referéncia é feita nodeedé ndo recomendar o uso
desse material para solda de pastilhas de brocimattas a perfuracdo de
alto forno siderurgico. E dizer: a época do depddit patente US 4,047,514,
em 12.10.1976, a solda de cobre ndo era previst® solucdo ao problema
da fixacdo dos elementos de corte de broca pasasitteriurgica e, por isso,
ndo poderia ser considerada como estado da tépaieaessa destinacéo,
muito embora fosse reconhecida como solucéo adaquerd solda de brocas
para perfuracdo de rochas. Nesse sentido, valgeea® consideracdes feitas
a respeito pelo perito judiciala“patente US 4.047.514 menciona que este tipo
de solda, (usado em brocas para perfuracdo de reghado deveser
aplicada em brocas para alto-forno porque, seguafionam, as pastilhas se
soltam. (...) Portanto, a patente citada US 4.044.%ensina, que se as
pastilhas de corte de uma broca de perfuracdo defakno forem soldadas
com uma solda de cobre ou prata, a solda se furaepmastilhas se soltam em
funcdo da alta temperaturaA patente citada apresenta entdo uma solda
composta de carbono, silicio e ferro como a solupdm que as pastilhas
nao se soltem. Ou seja, a patente US 4.047.514sapt@ uma solucdo
diferente daquela apresentada pela presente inv@®n¢f 880 dos autos em
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apenso — resposta ao quesito n.° 11 da COMPANHIBERURGICA
NACIONAL — CSN — grifos no original).

Assim, diante de tudo o que foi ressaltado a respdas
conclusbes do laudo pericial produzido em juizoexigte qualquer
fundamento para declarar a invalidade do ato adinativo que deferiu a
patente Pl 9703496-7, jA que 0 seu objeto obedeceeguisitos legais. Sabe-
se que, para que faca jus ao direito de uso exolal® determinada invencao,
deve o requerente do registro de patente demorsspegsenca dos requisitos
do artigo 8.° da Lei n.° 9.279-96. Ao tratar degsepiisitos o autor Denis
Borges Barbosa observa que: a) por novidade devesntender que &
tecnologia ainda ndo tenha sido tornada acessiogb@blico, de forma a que
0 técnico, dela tendo conhecimento pudesse reprtallizb) a atividade
inventiva é verificavel diante do fato de que Ihovacdo ndo decorra
obviamente do estado da arte, ou seja, que o téardo pudesse produzi-la
simplesmente com o uso dos conhecimentos ja aeis§si) a utilidade
industrial decorre da constatacéo de cuéetnologia seja capaz de emprego,
modificando diretamente a natureza, numa atividadendmica qualquér
(Uma Introducdo a Propriedade IndustrjaRio de Janeiro: Lumen Juris,
2003. p. 364). No que se refere especificamenteqaisito da novidade, o
mesmo autor salienta que:

“a nocdo de novidade e estado da técnica é bastante
uniforme no direito comparado, permitindo trazer a
analise da lei brasileira o aporte doutrinario e
jurisprudencial estrangeiro. Aproveitando-nos desta
profusdo de fontes doutrindrias, acompanharemos a
Chavanne e Brust na definicho dos caracteres
necessarios da anterioridade. Dizem os autores ajue
anterioridade deve ser:
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.
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Suficiente um homem do oficio deve ser capaz
de produzir o invento, com base nos dados ja
tornados publicos.

Total a anterioridade, ou as anterioridades,
devem conter todo o invento, sendo certo que,
em alguns casos, a articulagdo de varias
anterioridades para efeito novo constitui
invencgéo autbnoma.

Publica a anterioridade deve ser suscetivel de
ser conhecida do publico. O conhecimento por
um terceiro da invencdo, e até mesmo sua
exploracdo, ndo destr6i a novidade, se este
conhecimento ou esta exploracdo permaneceu
secreta.”

(Uma Introducdo a Propriedade IndustrjaRio de
Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 369)

E prossegue o autor:

“Afirma-se que havera novidade sempre que o invento
ndo seja antecipado dirma integralpor um unico
documentado estado da técnica. Tal entendimento, que
encontra guarida, por exemplo, nos Parametros de
Exame do EPO (C-1V, 7.1), tem certas excecbOes — a
mais relevante dos quais a que permite combinar
documentos quando estejam literalmente referensiado
uns nos outros, de tal forma que o homem do oficio
combinaria naturalmente as informacdes. No dizer
corrente no procedimento europeu, o estado da¢écni
nao pode ser lido como um mosaico de anterioridades
Tal principio se estende também aos outros elermento
do estado da técnica — um s6 uso publico, ou uma so
citacdo, em certos casos, mesmo a combinagdo de
elementos reivindicados separadamente num SO
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documento (se a citagdo € naturalmente complexa,
como longas listas, separadas, de elementos quidinico
nao consistiria anterioridade.”

(Ob. Cit. p. 369-370)

Diferentemente do que argumentam tanto a autorpresente
acdo, DMV BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA., quanto a autora da acao autuada sob n.°.20@1.535347-6 (em
apenso), COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL — CSN, né&esicéo do
preenchimento do requisito da novidade exigida paraeferimento da
patente, deve-se proceder a apreciacdo do invehto sspecto global e ndo
sob a Gtica dos elementos que a compdem, que podsodadamente, estar
abrangidos pelo estado da técnica. Nessa mesmadadalirédambém foi
salientado pelo perito judicial queurha reivindicacdo independente sera
considerada desprovida de novidade quando todoseos elementos, tanto
do preambulo como da parte caracterizante, esté@sgmtes em uma Unica
referéncia. Também é importante ressaltar que érabinacdo de elementos
definida na reivindicacdo (e nao cada elemento \itdialmente) que
proporciona a novidade e a inventividade da pate?it®703496-7 (fl. 906
dos autos em apenso — resposta ao quesito n.M\8dlp

Por conseguinte, também ndo se pode negar queca lera
guestdo também obedece ao requisito da atividagatina, ja que a inovagao
determinada pelo objeto da patente ndo é decormwgeconhecimentos
acessiveis aos profissionais da area siderurgespdsta ao quesito 28 da
CSN a fl. 888 dos autos em apenso). No que seeref@sse requisito, vale
remeter também o que € salientado nas DiretrizeExdene de Pedidos de
Patentes adotada pelo Instituto Nacional de Prdgdie Industrial — INPI:

Na afericdo da existéncia de atividade inventivaede

se considerar se um técnico no assunto, que cosbece
a época as citacdes do estado da técnica considsrad
teria sido motivado a realizar a combinacdo ou
modificacdes necessarias para chegar a invencdo em
guestdo. Tal afericdo s6 pode ser baseada em
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documentos publicados antes da data de depdsittaou
prioridade do pedido.

Algumas situacdes onde ha falta de atividade invant
podem ser elencadas, sem no entanto serem exaustiva
Nesses casos, em principio, ha falta de atividade
inventiva quando n&o ha efeito técnico novo:

- mera escolha ou troca de material cujas propreR
sao conhecidas;

- mera mudanca de forma e/ou propor¢ao;

- mera justaposicao de meios conhecidos;

Alguns fatores podem ser considerados como indicios
da existéncia da atividade inventiva:

- dados comparativos em relacdo ao estado da tacnic
gue mostram a superioridade da invencdo e sao
convincentes na demonstragao da atividade inventiva

- existéncia de problema técnico cuja solucdo era
necessaria e desejada ha muitos anos e a invengao €&
resposta a esta necessidade;

- a solucdo apresentada pela invencdo € contraga a
atividades normais na mesma area técnica e umdeécni
No assunto n&o pensaria em seguir o mesmo caminho;
- sucesso comercial, se vinculado ao carater técde
invencao, e ndo devido a publicidade.

No presente caso ndo é diferente, ja que o inv@mtapreco veio
a solucionar uma série de obstaculos enfrentadop@@cao deperfuracao
de furo de gusa de alto-forfjaconforme foi constatado pekxpertno juizo
na elaboracdo do seu laudo pericial, fazendo ré@misglusive ao documento
referente XXVIII Seminéario de Reducao de Minériokaro promovido pela
Associacdo Brasileira de Metalurgia e Materiais BMAem dezembro de
1997: “os problemas existentes até entdo no estado dac#éforam sanados
da melhor forma possivel pela broca patenteadajnmasse depreende ao
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analisar o descrito nesta publicacdo, onde: ‘..consumo de ferramentas
para o vazamento de furo de gusa, com a adocae gestedimento, era
insatisfatorio o que onerava 0s custos da unid@tmsumia-se muitas brocas
para vazamento total ou inicio de vazamento, bemocbarras e varas de
oxigénio, para complementacdo de vazamento devidme&ciéncia do
broqueamento inicial. Era insatisfatoria também xpasicdo do homem a
uma tarefa de risco (fig. 1)’ (ABM pag.147). ‘Asobas para vazamento de
furo de gusa apresentavam a mesma performancedfegatia em todas as
letras (grupo de trabalho), horarios e maquinasBM pag. 147" (fl. 895
dos autos em apenso)

Desse modo, ndo merece prosperar argumento daserges no
sentido que inexistem as vantagens propaladasapeliado FABIO JORGE
BOTELHO BAPTISTA quanto ao seu invento, tendo estavique tais fatos
foram objeto de constatacdo do perito judicial.daimesse aspecto convém
lembrar que, ao contrario do que é sustentado ferigento da patente em
guestdo néo se baseia somente nas vantagensdrpeidanvento patenteado,
mais na solucdo que é apresentada por essa chialtdrial a um problema
enfrentado na é&rea siderargica, o que, como jadwois ocorreu com o
aperfeicoamento da broca realizado pelo apelado.

De outro lado, também n&o é suficiente a fundameata
invalidacdo do ato que deferiu o registro da patemh questdo o argumento
de que o Instituto Nacional de Propriedade Indaistd INPl ndo teria
realizado corretamente a busca de anterioridadésumoo de patentes, ja que,
consoante o alegado, a pesquisa se restringiu aopos de classificacao
internacional de patentes C21B 7-12 e B23B 41-0@ssH aspecto, €
necessario lembrar que além do exame de anted@sdeealizado em sede
administrativa, a autarquia federal procedeu a rexame de anterioridades
por ocasido do ajuizamento da presente acdo, imeluguanto aos
documentos invocados pelas autoras, reafirmandoorelusdo de que
inexistem patentes que antecipam a solucdo tedoaldapresentada pela
patente brasileira Pl 9703496-7, conforme expresssm salientado no
parecer técnico apresentado as fls. 845-846 dssmes autos.

Ainda no que se refere a comprovacdo do preenchimgos
requisitos legais para o registro da patente ex¢déacia de anterioridades
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impeditivas, € oportuno salientar que ndo repraseahhuma ilegalidade o
fato de o juizo de primeiro ter pautado sua decisf® conclusdes exaradas
pelo perito judicial. Muito embora o artigo 436 @ddigo de Processo Civil
disponha qued juiz ndo esta adstrito ao laudo pericial, poderfdomar a
sua convicgdo com outros elementos ou fatos prevads autds inexiste
gualguer impeditivo a que o magistrado baseie senupciamento judicial
nas conclusdes do especialista técnico nomeadojyietn desde que o faca
de maneira fundamentada, como de fato ocorreuesepte caso. Sabe-se que
0 sistema processual brasileiro € informado pelincfpio do livre
convencimento motivado, segundo o qual, consoantéendimento
consolidado na doutrina e na jurisprudéncia, juiz, extraindo a sua
convicgdo das provas produzidas legalmente no psamedecide a causa de
acordo com o seu livre convencimento, devendo,ntant, fundamentar a
decisao exarada(STJ — Quinta Turma — Processo 200500290690 -avagr
Regimental no Agravo de Instrumento n.° 660416 latBea Ministra Laurita
Vaz — Decisdo Unanime em 15.02.2007 — DJ de 1003.2 p. 310). Assim,
mesmo que tenha sido produzida vasta prova penmal autos, com a
ocorréncia de divergéncia entre o laudo do peuitticjal e os pareceres dos
assistentes técnicos das autoras, aquele primeve grevalecer, visto que, de
acordo com a orientacao consolidada pelo mesmdisinddas conclusdes do
perito oficial devem ser acatadas, quando aprestagaem laudo bem
elaborado e fundamentado, por ser ele terceiro mjphe equidistante dos
interesses das parte6STJ — Primeira Turma — RESP 792071 — Ministreelo
Delgado — Decisdo Unanime em 20.06.2006 — DJ d¥@006 — p. 217).
Demais disso, convém frisar que em nenhum dos tspec
técnicos impugnados pelos assistentes técnicoaudasas (fls. 946-1047 dos
autos em apenso) foi satisfatoriamente demonstadoa referida broca nao
possui a necessaria atividade inventiva, requisésse constatado
expressamente pelo perito judicial, e muito mermscbmprovado que o
objeto da patente Pl 9703496-7 foi antecipado emn tawalidade pelas
patentes estrangeiras invocadas como anteriorid@elo em vista que
agueles assistentes técnicos partiram da premigaavoeada de que a
constatacdo da identidade entre determinadas edsdicis presentes nas
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patentes estrangeiras e na patente brasileira ergaapignificaria na auséncia
de novidade dessa Ultima.

Outrossim, nao se pode olvidar que as concluséeauwtim do
perito judicial foram corroboradas por parecer ig@produzido pelo Instituto
Nacional de Propriedade Industrial — INPI (fls. &%% dos presentes autos),
gue embora integre a relacao processual como i@dygdo da administracao
cuja atribuicdo € deferir o privilégio e velar p&omprimento dos ditames
legais e constitucionais referentes as criacéasstndis. Lembro que o exame
sucinto das questdes pelo assistente técnico @mgai# federal ndo afasta
correcdo dessa manifestacdo técnica, mormente &e exzorada nas
conclusdes pormenorizadas e bem fundamentadagittojpdicial.

Inexiste, portanto, qualquer vicio que acarretenalidade do
laudo judicial e, muito menos, leve a nulidade éatenca de primeiro grau.
Como ja salientado, segundo se depreende do landazido as fls. 869-936
dos autos em apenso, expert nomeado pelo juizo se desincumbiu
devidamente de sua atribuicdo, respondendo de formparcial e
fundamentada todos quesitos realizados pelas pAtés disso, as partes foi
dada oportunidade de emitir parecer complementar rpeio de seus
assistentes técnicos, em que tiveram oportunidageedantar todas as
discordancias que surgiram quanto ao laudo judidal diversamente do
sustentam as recorrentes, o fato de o perito pldier se estendido em
determinadas arguicdes néo revela qualquer palaibdi tendo em vista que o
desenvolvimento das respostas foi correspondenteoraplexidade dos
guesitos e obedeceu ao verdadeiro objetivo da p&mdda prova pericial:
esclarecer o juizo acerca de questdo que dependentecimento especial
técnico. A constatacdo de que o perito foi objeties quesitos formulados
pelo réu, ora apelado, e mais prolixo nos quesitalorados pela autora da
acdo n.° 2004.51.01.535347-6 (em apenso), COMPANSIBDERURGICA
NACIONAL — CSN, e pela autora da presente acdo, DERASIL
EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., como alegassa
ultima sociedade, em nada vicia a producédo da ppeviaial se as respostas
foram dadas de maneira clara e fundamentada, pogi, principalmente no
caso das autoras, elementos para impugnacdo eno rdaa carater
pormenorizado das manifestacdes do perito nessaagens do laudo.
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Por conseguinte, também ndo merece guarida o argancke
gue, como o apelado passou a comercializar o sentm antes do seu
depdsito no INPI, tal solugcéo tecnoldgica ja eatahirangida pelo estado da
técnica e assim seria insuscetivel de registrourdkyse depreende dos autos,
0 recorrido passou a vender o invento em maio &, 1for meio de sua
licenciada ILDEBROM DO BRASIL LTDA., cerca de um méantes do seu
depdsito no 6rgdo de patentes brasileiras em jdeht997, o que a meu ver
representa um prazo exiguo para se entender quefesida solucéo
tecnoldgica passasse a ser de pleno conhecimemdaeda area siderurgica.
Além disso, tal invocacdo representa uma evideatgradicdo aos demais
argumentos levantados no presente caso. Ou sejaos® € alegado, a
criacdo tecnologica patenteada pelo apelado faai® plo estado da técnica
desde a década de 1940, seria irrelevante o faiavdato ter sido divulgado
cerca de um més antes do seu depdsito no INPIm@m jge 1997.

Ainda no que se refere a questéo, também enteralo tato de o
recorrido FABIO JORGE BOTELHO BAPTISTA ter comei@ado o
invento antes do seu deposito ndo impede que dlersficie do periodo de
graca previsto no artigo 12 da Lei n.° 9.279-96eferido dispositivo dispbe
gue nao sera considerada como estado da técnica aghgdlo de invencéo
ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante 1@ (doze) meses que
precederem a data de depoésito ou a da prioridadepéedido de patente
Sobre o instituto, Denis Borges Barbosa discore ¢ periodo de graca €
objetivo, e sua protecdo ndo é afetada pelo desonidfalta aparente ou real
de intento em proteger o valor econémico do inveRtwém, ndo obstante o
intuito protecionista do instituto, voltado ao imter individual ou pequena
empresa que — historicamente — tendem a perdereantalide pedir patente
por divulgarem o invento antes do depdsito, o quées neste dispositivo €
uma suspensdo do periodo em que a tecnologia cad@minio publico.
Assim, a interpretacdo de seu teor levard em cargaigéncia constitucional
de balanceamento entre interesses contrastantas, perder de vista a
protecdo ao mais fraco, que pode ser o inventos também sem frustrar os
interesses da comunidade, que é de ter a tecnoldgiaiso livre, ou logo
publicada para conhecimento publico. Assim, nenhaargemplacédo podera
haver no caso de invento de titularidade uma graondemédia empresa que
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descura de pretender protecdo a seus invertosnientibus non soccurit jus
Para estes, ha que se aplicar o periodo de graga canaximo de restricdo
(Ob. Cit. 377). Assim, penso que se pode entendarocdivulgacao do
invento também a sua comercializacdo com intuito sge estimar a
receptividade no nicho mercadolégico a que serggestiem como avaliar a
verdadeira efetividade da solucéo tecnoldgica ptesga invencdo. Constata-
se nos autos que a broca em questao foi produp&laaa por uma sociedade
licenciada pelo inventor e adquirida pela COMPANHSADERURGICA
NACIONAL — CSN a partir de maio de 1997. Mesmo geedesconsidere o
curto periodo compreendido entre a primeira venda adepoésito no INPI
(cerca de um més), ndo se tem noticia de uma piodeim grande escala do
artefato, o que leva a crer que o inventor apeisava aferir o éxito do uso de
sua criacao na area a que se destina.

Necessario lembrar também que o fato de o apelad® G
JORGE BOTELHO BATISTA né&o ter declarado no seu eemquento de
registro o periodo de divulgacdo do invento naooirgpem qualquer vicio,
tendo em vista que a omissdo na prestacdo desmanagao acarretaria
prejuizo apenas a esfera juridica do requerenterap se viu, a divulgacao
antecipada do invento se deu pelo curto periodomenés.

Isto posto, nego provimento a apelacédo da autors/ BRASIL
EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., por recosber a
validade do ato administrativo que deferiu o regisia patente Pl 9703496-7,
ja que obedecidos os requisitos da novidade eivddaate inventiva

Em 26—02—2008.
ANDRE FONTES
Relator

EMENTA
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ACAO AJUIZADA CM O
OBJETIVO DE INVALIDAR ATO ADMINISTRATIVO QUE DEFERU O
REGISTRO DE PATENTE Pl 9703496-7/, REFERENTE A “BROC
APERFEICOADA DE PERFURACAO DO FURO DE GUSA DE ALTO
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FORNO SIDERURGICO”, POR SUPOSTA INOBSERVANCIA DOS
REQUISITOS DA NOVIDADE E DA ATIVIDADE INVENTIVA.

| — A novidade exigida ao deferimento da exclusidel do uso de
determinado invento deve ser apurada sob aspecbalgtiaquela solucao
tecnolégica e ndo sob a odtica dos elementos quamgdem, que poderéo,
isoladamente, estar abrangidos pelo estado da#cni

Il — A atividade inventiva necessaria ao deferirnethd registro de patente &
constatada se o avanco tecnoldgico apresentadoimpedacdo representa
solucdo a problema técnico existente na area ddestamacao, bem como se
essa solucdo é contraria as atividades normais esanan area técnica, de
modo que um especialista no assunto nao a adotaria.

[l — Nao ha qualquer 6bice a que, estabelecenda-désergéncia entre o
laudo judicial e os pareceres dos assistentesctixmias autoras quanto a
existéncia de anterioridades impeditivas ao regidér patente de invencgao, o
magistrado, de maneira fundamentada, paute a sisidenos termos daquele
primeiro, tendo em vista que as conclusbes do gguticial devem
prevalecer por ser ele terceiro imparcial e eqtdadie dos interesses
litigantes.

IV — Esta abrangida pelo periodo de graca previstartigo 12 da Lei n.°
9.279-96, a comercializacao da criacao industeig fpelo inventor individual
se essa operacao é realizada com o intuito deagsdimeceptividade invencgao
na sua area de aplicacdo e também avaliar a véraadetividade da solucéo
tecnologica nela apresentada.

V — Apelacéo desprovida.

ACORDAO

Vistos e relatados 0s presentes autos em que st&s j@a acima
indicadas, acordam os Membros da Segunda Turmai@bpada do Tribunal
Regional Federal da 2.2 Regido, a unanimidade mgaimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator, que fica fazendtepategrante deste julgado.
Votaram os Desembargadores André Fontes, Lilian& RoMessod Azulay
Neto.

Rio de Janeiro, 24 de junho de 2008. (data do dgeo)
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ANDRE  FONTES
Relator
Desembargador do TRF da 22 Regiao
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