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RELATORIO

Trata-se de apelacdes civeis interpostas pela sanpbMV
BRASIL EQUIPAMENTOS IND COM LTDA (fls. 1346/1370) eoor
FABIO JORGE BOTELHO BAPTISTA (fls. 1372/1382), enacké da
sentenca (fls. 1324/1344) proferida pela MM Juiealdfal da 132 Vara
Federal/RJ, Marcia Maria Nunes de Barros, nos ad&éoscao ordinaria
movida pela Apelante DMV BRASIL em face do ora Agreé, o inventor
FABIO JORGE e do INPI — |INSTITUTO NACIONAL DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL, objetivando a declaracao rddidade do
ato administrativo que concedeu o registro de patafe invencao
P19905187-7, referente a "punho descartavel parstehaubular de
perfuracdo do furo de gusa de alto-forno siderofgisob alegacéo de que
esta ndo atende aos requisitos legais de patdidadbi

O MM. Juizoa quo julgou parcialmente procedente o pedido
autoral, "para determinar a reformulacdo da natureza da p#&tede
invencao P19905187-7 (punho descartavel para hagialar de perfuracéo
do furo de gusa de alto-forno siderurgico) para e de modelo de
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utilidade, mantendo somente a reivindicacao inddpate, e introduzindo o
termo “descartavel” apds o termo “punho”.”

Em vista da sucumbéncia reciproca, determinou aidttaga a
compensacéo das custas e honorarios, devendo, an®! publicar a

decisdo na proxima RPI e em seu site oficial.

Em razGes de recurso, a apelante DMV BRASIL susiesin
suma, que a tecnologia em tela ndo poderia terpgitlnteada pelo apelado,
uma vez que em pleno estado da técnica antesuedieada a protecéo e
pelo fato de que a Unica caracteristica que poflesidicar a novidade seria
o fato do objeto ser descartavel, o que argumeidgpooder sustentar a sua
sobrevivéncia como patente de invencao na moda&lidie Modelo de
Utilidade, por ndo envolver um passo inventivo buidade inventiva, ante
nao constituir caracteristica privilegiavel.

Afirma que o Perito judicial conclui que o punhordavindicacao
atual deveria conter o termo descartavel, demarirgue as caracteristicas
do punho descartavel ndo se encontram descritasstaolo da técnica e
apresentam ato inventivo.

Argumenta, assim, tratar-se de um mesmo objeto, reethuma
alteracdo substancial, apenas com uma nova adj@gbva“descartavel.
Alega que mesmo com a alteracdo da natureza dat@ate invencdo do
apelado para Modelo de Utilidade € impossivel widitar que a tal
gualidade de "descartavel" de um objeto ja conlesa&a suficiente para
justificar aplicac&o industrial e caracterize nawid e atividade inventiva.

Assevera, ainda, que a sentenca mostra-se tamb@eremte
guando analisa os documentos consistentes nasgsmteB 837.390, GB
1.039.428 e GB 2.241.545, apontados como antegibesl quando afirma
gue nenhum deles antecipa integralmente a matarf@atknte em questao,
porguanto ndo se tratar de combinar elementos dasvdatentes, mas de
reconhecer que existem varias patentes com vasagie 0 mesmo objeto
gue antecipam o objeto em litigio, retirando-sé\adade inventiva.
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Nas razdes recursais do inventor FABIO JORGE BOTELH
BAPTISTA, alega o mesmo, em sintese, que a sentmeaotar a tese do
INPI e julgar parcialmente procedente o pedidoa paanter valida a patente
do ora apelante, convertendo-a, entretanto, emnteatde modelo de
utiidade, restou sem fundamentacdo técnica, adothie a tese
simplesmente, de que a caracteristica técnica dedescartavel seria
resultado de ato inventivo e merecer de protec@@aiente de modelo de
utilidade e nao de invencéo.

Sustenta que a mudanca implica em penalidade dnépepois o
prazo de validade de um modelo de utilidade € dendS, ao passo de que o
de uma patente de invencéao é de 20 anos, contadeidlepodsito.

Alega ser necessaria a manutencao da patenteamatgualidade
de patente de invencdo. Isto porque, segundo akagariormente, 0s
punhos para alto-forno possuiam uma forma consruthacica, sendo
fabricados em acgos especiais tratados termicamestguais possuiam um
pequeno furo central que tinha a exclusiva findldale possibilitar a
passagem do liquido refrigerante das perfuratripesa a broca de
perfuracao.

Alega que a reutilizacdo causava 0neroso procepss
demandava tempo e méo de obra, representando wespoocomplexo, ao
contrario do "novo punho” , por ele desenvolvidog qndo precisa ser
macic¢o, possuindo um grande furo interno e centr@m ser reutilizado,
tornando o processo muito mais simples, vez queprip haste atravessa
todo o punho, servindo de reforco e reduzindo antigeede de material
necessario para sua fabricacédo, via de consequérssa custo.

Argumenta que tanto o laudo pericial, quanto araeniacdo do
INPI militam a seu favor, no sentido de que a ip@&npossui novidade e
atividade inventiva, ndo havendo nenhum fundameaieico que justifique
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a referida mudanca para modelo de utilidade, julgatdo somente o INPI,
em sua manifestacao, ser a via mais adequada seseatar argumentos.

Ressalta, assim, que a forma construtiva mais esr@keconémica
do novo punho possibilitou que o punho passasseradsscartavel,
juntamente com toda a haste com broca que foi desigm durante a
perfuracdo do furo de gusa, o que diminui tambgrar@o para os usuarios
destas ferramentas.

Conclui, portanto, que essa solucdo técnica inaceadeve ser
mantida com protecdo de uma patente de modelotmeduscom base no
artigo 13 e 14 da LPI, eis que a invencdo em téta se mostra comum,
vulgar, evidente, nem Obvia para um técnico, pascdntrario, ndo se
estariam utilizando h& tantos anos os caros pumagg;os que faziam com
gue a broca e a haste precisassem ser substiapgdascada perfuragcao do
alto forno.

Contrarrazdes apresentadas pelo INPI, as fls. 138%/
requerendo a confirmacgao da sentenca.

Recebido os recursos, apresentou contrarrazdoes -ABIRGE
BOTELHO, as fls. 1390/1399; nédo apresentando coa@es a empresa
autora DMV, consoante certificado as fls. 1400.

O Ministério Publico Federal, as fls. 1403, marndesse pela
auséncia de interesse Barquetno feito.

E o relatério. Sem revis3o.

Rio de Janeiro,

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO
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VOTO (COMPLEMENTAR)

O Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO:

Reporto-me as notas taquigraficas da sessao damahto de
13/06/2014, da Egrégia 12 Turma Especializadapou&etermino a juntada,
para compor meu Vvoto.

E como voto.

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO

PROCESSO 2007.51.01.813283-6 (31P)
RELATORIO

DF PAULO ESPIRITO SANTO (RELATOR): O relatorio éseguinte:

(Le)
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Este é o relatorio.

“Trata-se de apelacOes civeis interpostas pelaesapr
DMV Brasil Equipamentos Industria e Comércio Ltda.
fls. 1.346/1.370 — e por Fabio Jorge Botelho Bégptis
fls. 1.372/1.382 — em face de sentenca proferitia pe
Meritissima Juiza da 132 Vara Federal, Doutora Marc
Maria Nunes de Barros, nos autos da acao ordinaria
movida pela apelante (....)

(....) O Ministério Publico ndo se manifestou por
auséncia de interesse publico.”
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(RELATOR DF PAULO ESPIRITO SANTO)
(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)

PROCESSO 2007.51.01.813283-6 (31P)
SUSTENTACAO ORAL

DR. ADVOGADO: Boa tarde, Exceléncias, boa tarde Meordo

Ministério Publico, o engenheiro Fabio, titulargigente, atua ha mais de
trinta anos no mercado siderargico brasileiroty@a em mais de
guinhentos projetos, sendo que alguns estéo patkrgeAlias, Vossas
Exceléncias até, ha alguns meses atras, confirmasatidade de uma outra
patente do Fabio que esta relacionada a essa &wemge vou explicar
agora.

A invencéao do Fabio é relacionada a producéo de-tprsa. Como € que
isso é feito? Na verdade, o ferro-gusa é feitordedg uma caldeira enorme
chamada “alto-forno”, que, por ter pressoes e teatpeas absurdas, ndo ha
como ter uma torneira ou uma valvula, porque, seeguode. Entdo, uma
parede de quase dois metros tem que ser perfiaglgusa escorre.
Depois, é tapado com cimento, é feito mais gusaélerfurado
novamente. E, assim acontece, para que o ferrosgiséeito.

Qual é a ferramenta que o Fabio desenvolveu? Niadey essa ferramenta é
uma haste enorme gue tem uma broca na ponta - #®Mhogse uma
furadeira, s6 que gigante - de um lado e um pumh® segura essa haste,
que é preso na ferramenta perfuratriz. Existia unhp anterior, que
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causava uma seérie de problemas. Este € o punh@antpunho anterior é
uma peca macica, feita de metal e, depois, traeEadocamente. Ou seja, é
um processo relativamente caro. E ele possui uonfoimeio — ndo sei se
Vossas Exceléncias conseguem ver daqui um furoemo ) por onde passa
o liquido refrigerante. Por qué? Porque essa megajtie estar sendo
refrigerada o tempo todo, uma vez que a temperatdeadois mil graus,
sendao ela derrete. Entdo, ha essa refrigeracao.

E a haste, que tem quatro metros — eu s6 cortepaca ficar mais facil -,
era encaixada nesse punho, na ponta. As vezesaixemao era tio bem
feito. E, na verdade, tinha que haver uma ligagdi@ ® furo da haste e o
furo do punho. Quer dizer, ele era soldado aqucaea operacdo. Entao,
acontecia o furo. Depois, quando a haste entraveoatato com o ferro-
gusa a dois mil graus, ela derretia. Ela tinhaspueetirada toda derretida.
Era mandada para uma outra sec¢éo, onde era retraiEauma nova haste
era encaixada no punho, voltava para o alto-fdama. Essa operacao era
repetida varias vezes. Isso causava uma serieotkepras. Primeiro, 0
custo, porque ela tinha que ser remontada varissy®epois, nem sempre
essa peca ficava presa de forma concéntrica, cemao|ie ser, e, pior, as
vezes, ela ndo encaixava bem, e o liquido refnigersaia, causando até
acidentes, as vezes, problemas mais sérios.

Qual foi a invencao do Fabio? Diante desses prasemFabio criou um
novo punho, que, na realidade, possui essa formac&lidade, a invencgéo,
a grande sacada do Fabio foi aproveitar o promiipacda haste como base.
Na verdade, o que acontece? Esse punho € maiesjmgduer muito
menos material e, veja, ele encaixa aqui. Na verdag@ropria haste
funciona como suporte e, melhor, o liquido refrigee que entra nao
precisa mais ser conectado, porque ele aproveitdpgia haste. Entdo, nao
h& mais problema de vazamento do liquido refrigeranbase continua a
mesma. E o material, Exceléncias, € minimo. Naaggrdé um tubo. Entéo,
iIsso simplificou muito. E, como ele é minimo e poessa forma
construtiva, ele pode ser descartado. Entéo, seiguela etapa de pegar o
negocio, levar para outro setor, desmontar, malgarovo e fazer isso de
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novo. Na verdade, ele € descartavel, € usado svem&raticamente, iSso
€ um tubo. Depois que isso termina, joga-se fa@ara-se outro. Joga-se
fora, ndo. Eles jogam dentro daquele ferro-gusaegté&a dois mil graus,
entao ja derrete ali.

Entéo, isso simplificou muito tanto a etapa de pgdd quanto o material.
Usa-se bem menos material. Na verdade, é so isioEagéao precisa ficar
repetindo. Ele é descartavel. Entédo, essa destiaiddle passou a ser uma
das principais caracteristicas, tanto € que a faj@oi concedida la atras
pelo INPI como “punho descartavel”. Esta aquiwlditNa realidade, essas
caracteristicas de possuir uma melhor funcionadidatha melhor operacéo
e uma melhor utilizacao fizeram com que o INPI ealesse a patente como
patente de invencéo.

Ao longo desse processo, que foi ajuizado pela BMMuma acéo de
nulidade -, a DMV citou essa pec¢a como técnicarantdzla tentou até
confundir esse furo aqui, que € para a passagédimuido refrigerante, com
o furo da peca do Fabio, que, na verdade, é paea ¢am que a haste entre
dentro dele e possa ter maior firmeza, que sacedifes. De qualquer forma,
o INPI, quando se manifestou nos autos dessa patamtfirmou que
nenhuma das provas apresentadas pela DMV se pegatanular a patente.
O INPI até...

Vou transcrever um texto.

(L&)
“Fica a convicgéo, contrariamente a autora da ptese
acao, sobre a inconsisténcia da documentacao
exaustivamente abordada, incapaz de abalar o ato de

concessao da patente em causa.”

Entdo, o INPI sempre se manteve pela manutencimatate. E o INPI,
guando se manifestou, ressaltou que a funcao apaeseno furo supera o
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estado da técnica pela questdo da concentriciqamtgue o furo ainda

permite que a peca fiqgue concéntrica. Nao tem aqoeblema da outra,

porque, como ele atravessa, ele tem muito maisefanE o processo de
confeccdo do punho evita tratamento térmico. Nalade, € apenas um
tubo, ele ndo precisa ser tratado termicamentesefay elimina todas essas
etapas. E a utilizacdo do tubo evita a perda dedligrefrigerante, porque a
haste ja estd dentro dele. Entdo, o liquido jagods®to pela haste, ndo
precisa ter essa conexao. Entéo, ele resolve umeadeéproblemas técnicos.
Quando a pericia se manifestou nos autos, elaeselaque:

(Le)

“Tem-se que o fato de o punho ser descartavel, & um
novidade, uma vez que nao foram encontradas
anterioridades, que traz beneficios a operacéo,
simplicidade do material utilizado, menor pesopéisa

de tratamento térmico, 0 que representaria mais uma
operacao e custo, havendo uma série de vantagens em
relacdo ao estado da técnica.”

Inclusive, o perito lista que:
(L&)

“O fato de ser descartavel traz vantagens, bepneafei
operacéao, simplicidade do material utilizado. Oenat
€ mais leve e dispensa o tratamento térmico, drgae
uma enorme economia de custos.”

Uma outra questao que é relevante para a presgiueajue nenhuma das
provas trazidas pela DMV se presta para antecipareaacao. Como eu
disse, a DMV traz desenhos de fabrica, que, pran@nte, sdo desenhos
internos. O INPI ja ressalta que, necessariameéatehouve uma publicacao
e, depois, que esses desenhos séo dessa téceitarabu seja, o furo que

10
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eles tentam confundir com este é s6 para a passag#quido refrigerante.
Alids, um dos desenhos, até o proprio desenho qiM\atraz é de uma
peca que, quatro anos depois, ela pediu paternt¢PdoOu seja, nao faria
sentido nenhum essa peca estar aqui. Quer dizamleamente, ela traz um
desenho, que, quatro anos depois, ela patentecsej@uwse esse desenho
tivesse de fato essa data, por que ele ndo pateiogm depois, esperou
guatro anos? Ou, entdo, o desenho estava em sigjiee ndo se prestaria
para anular nenhuma patente. Entdo, de uma forrda outra, essas provas
nao se prestam para anular a patente.

Eu vou so0 ler rapido um trecho da manifestacad\dtd falando das provas
apresentadas pela DMV:

(Le)

“Além de né&o ilustrarem os detalhes técnicos que
integram e formam o conjunto patenteado, trataese d
documentos de circulagdo interna e restrita e,
consequentemente, inacessiveis ao publico. Portanto
nao se prestariam para anular a patente.”

Na realidade, o que torna a invencéo descartésigh éorma construtiva. E
foi exatamente isso que foi concedido pelo INRtlgo que o inventor
Fabio ndo esta patenteando o conceito “descartdveiio eu vi na
apelacédo da DMV, ela chegou a mencionar: “Ent&oesia patenteando o
fosforo que é descartavel?”. Nao. Claro que n&&s.estamos falando de
uma invencao que revolucionou o mercado e que paddescartavel. Quer
dizer, o que proporciona a descartabilidade énquetde essa forma
construtiva que esta definida na reivindicacédoatarge e que foi mantida
pela sentenca.

O Unico ponto da sentenga com que o Fabio ndo odmeéoo da questao da

converséo da patente de invencdo em modelo deaakdi Por qué? Porque
modelo de utilidade trata de pequenos aperfeicomses, neste caso,

11
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houve uma grande melhoria. Quer dizer, mudou-serdeonceito macico,
pesado, que utilizava varias vezes para um conlgeitomais simples, como
este aqui, porque a producéao, a fabricacao € mate facil, mais simples,
traz economia, agiliza a producéo e evita acidefgseja, € muito mais
gue um modelo de utilidade, € uma patente de irdempEprque € um novo
conceito que melhora a funcionalidade.

Por essas razdes, Exceléncias, o Fabio pede praaraeapelacédo, para que
a sentenca seja mantida, sendo reformada apemaa® ape converteu a
patente de modelo de utilidade em patente de i@emp@ara que a patente
seja mantida na forma de patente de invencao.

DF ABEL GOMES: O Ministério Publico vai se manifast Nao.

Tem a palavra, o Relator.

12
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(RELATOR DF PAULO ESPIRITO SANTO)
(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)

PROCESSO 2007.51.01.813283-6 (31P)
VOTO

DF PAULO ESPIRITO SANTO (RELATOR): Eminentes Pat@sutor
Procurador da Republica, Doutor Advogado, eu regefsita de Sua

13
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Exceléncia, o Doutor Advogado Eduardo Camara Jgigr € do
conceituado Escritério Dannemann Siemsen. Ele estewigo, levou o
memorial para mim. O memorial era até bem especibeve ter dado para
Vossas Exceléncias, também. Sua Exceléncia at@iteaesustentacao oral
antecipada. Foi uma outra sustentacao oral, ponguegrdade, ele acabou
falando |4 para mim - ficou em pé e mostrou tutime o que falou aqui.
Mas, pela competéncia de Sua Exceléncia, pelaaturhuito bom, eu
peguei 0 processo e levei-o de novo para a casatgydar ver o que eu
poderia fazer neste caso em fungéo do voto, paqye tinha um voto
sobre isso.

N&ao figuem impressionados com 0 meu voto, porggi@&b é tdo grande
guanto o do Doutor Abel. Ele € meio grossinho, enagou pular umas
partes.

Voto:
(Lé)

“Insurgem-se a parte autora e o réu — DMV Brasil e
réu Fabio Jorge — contra a sentencga proferidaurtos a
da acao ordinaria movida também em face do INR, qu
julgou parcialmente procedente o pedido autoral par
determinar a reformulagcao da natureza da patente de
invencao final 187’ — j& falei no relatério do ponh
descartavel para haste tubular de perfuracdo dadfr
gusa e alto-forno — ‘para a patente de modelo de
utilidade, mantendo-se somente a reivindicagéo
independente e introduzindo o termo ‘descartayeisa
o termo ‘punho’.”

Na verdade, a grande controvérsia neste caso,lagdoeao apelante que fez
a sustentacao oral, que é Sua Exceléncia, o advalgaithventor Fabio, no

14
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caso da DMV, que é apelante também, é que a saméogem sentido, é
para julgar improcedente, que ndo ha invencdo meahu

Neste caso, a diferenca esta nesta, porque ajullgiaa procedente em
parte, mas em quase toda. Apenas ela disse questiqgunao era a de
patente de invencéo, mas sim a de patente de moeeftilidade. Foi isso o
gue ela fez. E isso da uma diferenca pratica, gougua tem uma vigéncia
de quinze anos, salvo engano, e a outra, de Gutex. dizer, entdo sdo cinco
anos a mais, se for invencgao. E essa é a quesdngalve esse tema.

Eu fiz uma citacdo da sentenca no meu voto, queutar, porque, senéo,
vai demorar muito. Depois de eu fazer a transcrilgda, eu disse o
seguinte:

(Le)

“Como visto, invencéo é desprovida de atividade
inventiva quando um técnico no assunto, com a ajeda
seus conhecimentos profissionais e por um jogo de
simples operacdes de execucdo, poderia perceber a
solucao trazida pela invencéao, pela combinagao dos
meios divulgados no estado da técnica. (....)

(....) Por esse motivo, Senhor Presidente, eu estou
negando provimento a apelacdo da empresa, paramant

a sentenca, e estou negando provimento também a
apelacédo do Senhor Fabio.”

Estou negando provimento as apelacoes.

15
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(RELATOR DF PAULO ESPIRITO SANTO)
(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)

PROCESSO 2007.51.01.813283-6 (31P)
VOTO-VOGAL

DF IVAN ATHIE: Senhor Presidente, eu anoto que becememorial do
apelante engenheiro Fabio, vi, claro, a sustentaigie fiquei convencido
de que realmente ai ha uma invencéo.

As pecas, embora sejam semelhantes, diferem suladta@ente, porque,
como bem disse, no memorial, “o punho inventado ppElante ndo é
macico, temperado e nem depende de maquinas epeEsattomo tornos ou
fresas, para a sua confecgdo, mas possui um graadaterno e central
gue atravessa toda a sua extensao, possibilitarela haste de perfuracéo
de alto-forno seja inserida nele e atravesse t@tia &xtensao”. E ha
também a questdo de ser descartavel, que é demmpm@ancia para a
industria. Em assim sendo, abreviando ao maximeuwvoto, Senhor
Presidente, eu reconheco que ha mesmo patenteahe#o.

Acompanho o eminente Relator em relacdo a apetg&MYV e divirjo em
relacdo a apelacéo do engenheiro, para dar protoreesieterminar a
manutencao da Patente 9905187-7 na modalidadeel@gde invencéo.

E como voto, Senhor Presidente.
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(RELATOR DF PAULO ESPIRITO SANTO)
(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)

PROCESSO 2007.51.01.813283-6 (31P)
PEDIDO DE VISTA

DF ABEL GOMES: Eu também recebi os memoriais efjai uma leitura.
Este € um processo com que ficamos com bastanikexidade, quando o
INPI até confirmou a patenteabilidade do inventmsiderou como passivel
de patente de invencdo. Depois, veio o perito ereaou por uma outra
linha.

Vossa Exceléncia leu o voto?

Eu n&o vi 0 processo, ndo 0 examinei, mas eu paidgue o perito se
apresentou, em alguns momentos, bastante titubeante
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DF PAULO ESPIRITO SANTO (RELATOR): Sinceramente tee muita
duvida neste processo. Levei para a casa o meniouigh tinha feito o
voto, e revi tudo.

Eu acho que seria bom se Vossa Exceléncia pudedsevfsta.

DF ABEL GOMES: Entao, eu vou pedir vista.

DF PAULO ESPIRITO SANTO (RELATOR): Até porque, se @konvencer
do contrario, eu até mudo o meu voto para ficanumé. Mas, por
enquanto, eu estou confirmando a sentenca...

DF ABEL GOMES: E muito técnico.

DF PAULO ESPIRITO SANTO (RELATOR): ...porque a samta deu
guase tudo. SO ndo deu a invencéo.

DF ABEL GOMES: Essa questéo da descartabilidade ogDesembargador
Athié falou, é interessante.

DF PAULO ESPIRITO SANTO (RELATOR): Eu também podesso,
mas pensei de outra forma.

DF ABEL GOMES: Eu vou pedir vista.
DF PAULO ESPIRITO SANTO (RELATORY): E bom.
DF ABEL GOMES: E melhor.

Perito de um lado. O INPI do outro. Um Desembargddaum lado. Outro,
do outro.

DF PAULO ESPIRITO SANTO (RELATOR): E matéria dedat
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DF ABEL GOMES: Aqui, nés fazemos aqui € jurisprudé@nentdo pede-se
jurisprudéncia. Nao, Desembargador Athié?

Entéo, eu vou pedir vista.

DF PAULO ESPIRITO SANTO (RELATOR): Se Vossa Excal@rtrouxer
um voto contrario ao meu e me convencer, eu mudewvoto também na
hora, porque eu também fiquei um pouco na duvesm € uma matéria de
fato muito técnica.

DF ABEL GOMES: E.
DF PAULO ESPIRITO SANTO (RELATOR): Depois, entae, assistir

duas vezes a sustentacao do Doutor Advogado, ougt@ competente, eu
fiquei... Mas eu ja tinha feito o voto.
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(RELATOR DF PAULO ESPIRITO SANTO)
(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)

PROCESSO 2007.51.01.813283-6 (31P)
RESULTADO PARCIAL

ApOs o voto do Relator, negando provimento aosrsest,ie 0 do
Desembargador Ivan Athi€, negando provimento aarseale DMV e
dando provimento ao de Fabio Jorge, pediu vistasebbargador Abel
Gomes.
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(RELATOR DF PAULO ESPIRITO SANTO)
(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)
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PROCESSO 2007.51.01.813283-6 (275P)
VOTO-VISTA

DF ABEL GOMES: Egrégia Turma, na sessao de 17/i@rtderido o voto
pelo Desembargador Federal Paulo Espirito Santanaggprovimento aos
recursos. Apos, o Desembargador Federal lvan Ati&riu voto-vogal
negando provimento ao recurso da DMV e dando prewimao de Fabio.
Nos termos das Notas, na propria sesséo, eu stdj pois havia essa
divergéncia.

Eu também nego provimento ao recurso da DMV e dadeaFabio, para
gue se apostile a carta-patente.

Seguindo a mesma compreensao, digo: € uma quéstiica de patente.
Pericia. Esclarecimentos prestados pelo perito.

(Le)

“Destaco que o perito judicial fez algumas coloescd
aparentemente conflitantes, tais como: que namtem
condao de tornar o laudo pericial completamente
imprestavel (....)

(....) Estou negando provimento a apelacéo da DMV,
dando parcial provimento a apelacdo do Fabio, para
determinar que o INPI apostile a carta-patente do
apelante, para que a reivindicagao passe a tguase
limitacdo — abre aspas —: ‘punho descartavel pasteh
tubular de perfuracao de furo de gusa de alto-forno
siderurgico compreendendo...”
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Lembro-me de que até o advogado fez uma demonstragéi da Tribuna,
de uma peca pesadissima, grande, e fico pensanmdosaria se ele quisesse
juntar como prova no processo eletronico. Nao@®iocseria. Teriamos de
pegar aqueles sacos, como vemos em filme americanaléncian®1” -, e
juntarmos em algum lugar, pois teria de ficar cgmmava, porque, olhando o
objeto, poderiamos vislumbrar melhor o que o péaino laudo a respeito
daquilo, de como € o funcionamento.

Eu voto acompanhando o Desembargador Federal liraé. A

(VOTO-VISTA DF ABEL GOMES)
(RELATOR DF PAULO ESPIRITO SANTO)
(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)

PROCESSO 2007.51.01.813283-6 (275P)
RETIFICACAO DE VOTO

DF PAULO ESPIRITO SANTO (RELATOR): Senhor Presiderdu revi
esse caso e 0 repensei, pois ele me chama um ang@o. Inicialmente,
em meu voto, eu reconheci a patente de utilidaeleyalhora da técnica,
mas depois eu pensei bem — recebi 0 memorial nowamee, para ser
unanime, vou modificar o meu voto e julgar procedem sentido do Fabio,
para que seja patenteado como invencgao.

Ficara unanime, mas, por favor, anote que eu reve voto, Senhor
Presidente.
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(VOTO-VISTA DF ABEL GOMEYS)
(RELATOR DF PAULO ESPIRITO SANTO)
(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)
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PROCESSO 2007.51.01.813283-6 (275P)
ESCLARECIMENTOS

DF ABEL GOMES: Vai ficar assim: ap0s o voto-vistaldesembargador
Federal Abel Gomes, negando provimento a apelag@iMV e dando
parcial provimento a de Fabio Jorge, acompanharaoponclusao, o
Desembargador Federal Ivan Athié, que também dsgiian, divergindo
parcialmente do Desembargador Federal lvan Athié...

Vossa Exceléncia também mantém o provimento tet&abio?

DF IVAN ATHIE: Senhor Presidente, confesso-lhe géie me recordo com
detalhes disso.

DF ABEL GOMES: O meu é o apostilamento apenas.

DF PAULO ESPIRITO SANTO (RELATOR): O meu era a pégede
utilidade, que foi exatamente o que julgou a Jd&®&rimeiro Grau. Vossa
Exceléncia, além de ter me acompanhado, deu nmisa gatente de
invencéo. Agora, o Doutor Abel esta 0 acompanhanel® mudarei 0 meu
voto para ficar unanime.

DF IVAN ATHIE: Exceléncia, é total?

DF ABEL GOMES: Eu acho que esse é 0 caso em queztaim
esclarecimento evite um embargo de declaracdoéNiaea sustentacao.
DR. ADVOGADO: N3o é uma sustentacdo, Exceléncimals uma davida,
porque, na realidade, o apelo foi no sentido degvade modelo de utilidade
para patente de invengdo, com o0 que me parece@ggay¥ Exceléncias
concordam.DF ABEL GOMES: Estou acolhendo. Com apsstilamento.
DF PAULO ESPIRITO SANTO (RELATOR): Eu mudei o vdi.
ADVOGADOQO: Isso que eu ndo entendi. Qual apostilao@DF ABEL
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GOMES: Que foi observado na nota do INPI.DR. ADVQOBA Para
incluir a palavra “descartavel”.

DF ABEL GOMES: Isso. Estava no seu pedido? Nao.

DR. ADVOGADO: Na realidade, o pedido era para pagagsa patente de
invencdo, mas nao especificamos a questao... daderesta no pedido
porgue nao pedimos para excluir essa palavra.

DF ABEL GOMES: Para nado complicar, eu acompanh@seimbargador
Federal Ivan Athié.

DF PAULO ESPIRITO SANTO (RELATOR): Eu estou mudarameu
voto para também acompanhar.

DF ABEL GOMES: Com essa observacao.

DF PAULO ESPIRITO SANTO (RELATOR): Eu continuo senal Relator,
Desembargador?

DF ABEL GOMES: Continua.

DF PAULO ESPIRITO SANTO (RELATOR): Eu mudei o vgiara ficar
unanime.

DF ABEL GOMES: Ja passou tanto tempo, o Desembargsithié tem
razao.
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(VOTO-VISTA DF ABEL GOMES)(RELATOR DF PAULO ESPIRD
SANTO)
(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)

PROCESSO 2007.51.01.813283-6 (275P)
DECISAO

Apos o voto-vista do Desembargador Federal Abeh&€n negando
provimento a apelacado da DMV e dando provimentoedagao de Fabio,
acompanhando o Desembargador Federal Ivan Athtémausao, o
Desembargador Federal Paulo Espirito Santo, readdia questdo e a luz
da norma regimental, reconsiderou a sua posicgmaria para, tambem,
negar provimento ao recurso da DMV e dar provimeawotoecurso de Fabio,
com as anotagoes feitas pelo Desembargador FédmbGomes.

A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recdesgabio e negou ao
da DMV. O Desembargador Federal Paulo Espiritod®lavtara o acérdao.
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(VOTO-VISTA DF ABEL GOMEYS)
(RELATOR DF PAULO ESPIRITO SANTO)
(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)

VOTO VISTA

O Exmo. Desembargador Federal ABELMES:
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Conforme ja relatado, trata-se de apelacfes cintggoostas as fls.
1346/1370 pela DMV BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA. e as fls. 1372/1382 por FABIO JORGBTELHO
BAPTISTA contra a sentenca de fls. 1324/1344,gid& pela MM. Juiza
da 132 Vara Federal/RJ, Marcia Maria Nunes dedBarnos autos da acéo
ajuizada pela primeira apelante (DMV BRASIL EQUIPEMTOS
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. em face de FABIO JOREG
BOTELHO BAPTISTA e do INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

A acao ajuizada objetivava, em carater liminarsuspensdo dos
efeitos da patente de invencdo Pl 9905187-7 (PUNMESCARTAVEL
PARA HASTE TUBULAR DE PERFURACAO DO FURO DE GUSA DE
ALTO FORNO SIDERURGICO), cujo inventor ¢ FABIO JGE
BOTELHO BAPTISTA até o julgamento do mérito dagente demanda.
No mérito, postulou a autora a nulidade da refguatante.

Para tanto, alegou a autora, em sintese, qu& padente Pl 9905187-
7 é fruto da atividade inventiva de um desenvolvitneealizado pela autora
em conjunto com algumas siderdrgicas, tendo sidibjeto da patente
anulanda levado ao conhecimento de varios profiagode diferentes
siderargicas em 1999 com o objetivo de realizagdovdrios testes em
campo, consoante notas fiscais, desenhos e ddsarafornecidas pelos
responsaveis pelas analises, planejamento e rie&Envolvimentos de
produtos das diferentes siderurgicas que séo efignadicionais da autora
(fls. 114/191); b) As caracteristicas e elementwsstutivos da patente Pl
9905187-7 se encontram no estado da técnica, paisdg do depdsito da
mesma no INPI, em 19/8/1999, ja& eram fartamentdendos no meio
siderurgico, ja que desenvolvidos e utilizados emjunto para a funcéo de
perfurar materiais duros ou em altas temperata)a®; parecer técnico que
instruiu a inicial, de fls. 62/104, concluiu quepatente de invencéo PI
9703496-7 nao apresenta novo processo, nem tampamcoaoovo elemento,
mas apenas um conjunto de elementos ja conhecidosnaheira ja
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conhecida e Obvia, obtendo-se, via de consequéneig,resultado ja
conhecido;

Decisao a fl. 207 indeferindo o pedido de anteg@pados efeitos da
tutela.

As fls. 1324/1344 foi proferida sentenca julganparcialmente
procedente o pedido para determinar a reformuldedoatureza da patente
de invencdo Pl 9905187-7 para patente modelo itldade, mantendo
somente a reivindicacao independente, e introdozintermo "descartavel”
apos o termo "punho”.

Entendeu a magistrada que quanto a novidade, nesbsiithocumentos
consistentes nas patentes GB 837.390, GB 1.03%4ZiB 2.241.545,
apontados como anterioridades, antecipa integraénmgematéria da patente
em litigio, havendo diferencas entre eles. Asseveiee, em que pese as
conclusdes do laudo pericial, para afastar a ndeidsg&o sao suficientes
"meras semelhancas”, sendo necessario que todaté&iameeivindicada
esteja integralmente descrita em um Unico documamtestado da técnica,
de acordo com o principio do documento Unico, rgeda qual a patente de
invencdo P19905187-7 é dotada de novidade.

No que tange a atividade inventiva, o Juezquoadotou as conclusfes
do laudo pericial, corroborado pela Diretoria Téanilo INPI, no sentido de
gue os punhos para hastes tubulares de perfurachoral de gusa entéo
existentes tinham graves problemas que foram solados com a
descartabilidade proposta pela patente em queastZao pela qual ndo se
trata de patente de invencéo, mas sim de um mdealdilidade.

A DMV BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA. apelou as fls. 1346/1370 argumentando, emmes que a qualidade
de "descartavel* ndo atende os requisitos da ndeida da atividade
inventiva, eis que a mera condicdo de "descartgpata um objeto ja
existente ndo pode ser considerada essencialmente en muito menos
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revestida de atividade inventiva, nhotadamente qu@ndevelada em objetos
anteriores, com as mesmas caracteristicas e fureedpse também sao
utilizados numa dnica vez, em virtude das propr@sdicoes de trabalho a
gue se submetem. Afirma que ndo ha inovacédo &senhecida, tratando-se
de um objeto sem nenhuma alteracdo substanciahaspmom uma nova
adjetivacao ("descartavel”), ndo se extraindo nentesultado novo, razdo
pela qual ndo se justifica a conversédo da pateniaweéncao Pl 9905187-7
em modelo de utilidade.

Sustenta que o fato de ser descartavel, como gl tos demais
punhos utilizados para a mesma finalidade, umajuezapos utilizados para
0 mesmo fim que se destinam se tornam imprestavés, constitui
caracteristica privilegiavel. Ressalta que a sioigdde do material nao
constitui caracteristica privilegiavel.

FABIO JORGE BOTELHO BAPTISTA  apelou as fls. 22382
aduzindo que a transformacédo de patente de inveegiomodelo de
utilidade penaliza o apelante, na medida em quexopde validade de um
modelo de utilidade é de 15 (quinze) anos, ao pagsale uma patente de
invencéao é de 20 (vinte) anos.

Sustenta que antes da invencdo do novo punhooothigepatente de
invencdo Pl 9905187-7, os punhos para alto-forogsgiam uma forma
construtiva macica, sendo fabricados em acos espedratados
termicamente, sendo reutilizados inUmeras vezesad@éando tempo e mao
de obra para a sua remontagem. Afirma que a magdp dos demais
punhos acabava sendo contraproducente, pois a éradaaste precisavam
ser substituidas apos cada perfuracdo do alto ,fgroiue o ferro gusa
liquido em alta temperatura derretia a haste eeabe, como o punho néo
era atingido pelo gusa, ele tinha que ser retidmoonjunto destruido para
ser usado em uma nova haste com broca em umaagugEfyrepresentando
UM pProcesso ONneroso e que trazia Sérios riscos @Esraisuarios da
ferramenta. Ja o punho inventivo do apelante Bbmi todos esses
inconvenientes, uma vez que apresentou uma formstrotiva bem mais
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simples e econdmica que permitia o descarte de dotbnjunto de broca,
haste e punho apds cada perfuracéo, pois possgramde furo interno e
central que atravessa toda a sua extensao, pwasidl que a haste de
perfuracdo de alto forno seja inserida nele e ass toda a sua extensao,
constituindo uma solugao técnica inovadora.

Assevera que a invencdo do apelante ndo era comigay, evidente
e nem sequer Obvia para um técnico no assuntdyan@mndo qualquer razéo
para converter a patente de invencéo Pl 9905X87-ihodelo de utilidade.

O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
apresentou contrarrazdes as fls. 1385/1387 nodsed# que a sentenca
guerreada deve ser mantida pelos seus proprioarmartos.

Contrarrazbes de FABIO JORGE BOTELHO BAPTISTA as. fl
1390/1399 reiterando o0s argumentos constantes mdacap de fls.
1372/1382.

O Ministério Publico Federal a fl. 1403 disse ndoimhteresse publico
gue justifique a sua intervencgao no feito.

Na sessdo do dia 17/12/2013 foi proferido voto p&rmo.
Desembargador Federal, Paulo Espirito Santo, deganovimento aos
recursos. Apos, o Exmo Desembargador Federal Ivare Aroferiu voto
vogal negando provimento ao recurso da DMV BRASQUEPAMENTOS
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. e dando provimento aocueso de
FABIO JORGE BOTELHO BAPTISTA. Nos termos das notas
taquigraficas de fls. 1435/1445, na propria seskiiaia 17/12/2013 pedi
vista dos autos, razao pela qual trago hoje o psoca julgamento.

Passo a decidir.

O cerne da presente lide consiste em decidir stemte de invencao
Pl 9905187-7 é nula ou se preenche os requisig@ssi@mecessarios para ser
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passivel de protecdo na modalidade de patentevdegéo ou de modelo de
utilidade.

De inicio, observa-se que a magistrada a fl. XB48entenca, quando
da analise do requisito da novidade, faz mencaovecpdamente as
patentes GB 837.390, GB 1.039.428 e GB 2.241.5ém§o fazem parte do
presente processo. Releve-se que, no entantoattalnfio compromete a
fundamentacdo como um todo, a qual se verifica ni@ise do caso
concreto.

Passando a analise da questdo de fundo, necesegdiaa destacar a
cronologia abaixo relativa aos atos processuaisurdentos e laudos
periciais constantes dos autos:

1) A DMV BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA. com o objetivo de comprovar a nulidade deep#t de invencéo PI
9905187-7, de titularidade do réu FABIO JORGE BOMELBAPTISTA,
instruiu 0s presentes autos com um total de 45régtea e cinco)
documentos listados as fl. 105 e constantes d&éG®&/191, consistentes em
declaracbes de empresas, notas fiscais, desenlwasalegos e copias de
outros processos judiciais;

2) As fls. 890/914 o perito do Juizo elaborou lapéwoicial, no qual
foram objeto de analise os documentos apresenfagelasautora com a
inicial (mais precisamente as declaracbes de emmpra®otas fiscais e
desenhos), merecendo destague as respostagamdesequesitos:

2.1) RESPOSTAS AOS QUESITOS DA AUTORA (DMV BRASIL
EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.):

- O perito judicial a fl. 902 respondeu ao queSdoda autora (fl. 772)

afirmando que de acordo com os desenhos constiadgsaginas 117, 120,
126, 132, 138, 141, 169, 170, 171 e 172 dos autlmstexto do documento
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da patente de invencdo Pl 9905187-7, as hasteerfleacéo do furo de
gusa ja eram utilizadas antes do deposito da gadenteu;

- O perito judicial a fl. 903 respondeu ao quebioda autora (fl. 773)
afirmando que tendo sido feita uma pesquisa (pa@stiagem) nas patentes
dos EUA constantes da tabela 06 (fls. 903/9C&0), ma registro de punhos
descartaveis;

2.2) RESPOSTAS AOS QUESITOS DO REU, FABIO JORGE
BOTELHO BAPTISTA:

- O réu indagou ao perito (quesito 21 - fl. 783)esgpeito do fato dos
desenhos da autora possuirem o mesmo numero (TI1-)098rém com
datas diversas, além de outros aspectos que comEioam a credibilidade
das provas. O perito judicial respondeu a fl. §0& estava de acordo no
gue diz respeito as diferencas encontradas, paiantrse de evidéncias,
ressaltando que na pericia ndo ha julgamento ze ¢i& valor;

- O réu no quesito 22 (fl. 784) indagou ao perit®o & mesmo
concordava que os documentos trazidos pela aut@@a se prestam para
comprovar "coisa alguma", seja pelo fato de seresewmhos idénticos, mas
com datas diferentes, seja por demonstrarem pec@&s s foram
desenvolvidas anos mais tarde (e ndo nas datasadad nos desenhos,
exatamente como concluido pelo INPI - fls. 668 &/758). O perito
respondeu a fl. 907: "Sim, de acordo.";

- O réu no quesito 25 (fl. 785) indagou ao peritdigial se nos
desenhos da autora TQ-09001 (fls. 117, 126 e 143)09002 (fls. 120),
DMVUSIAF3-S32208510050 (fl. 132) e DMVUSIAF1/2-S30100-B-38
(fl. 138), o tubo (haste) atravessa totalmenterpatubular do punho como
na reivindicacédo 1 da patente de invencéo Pl 99031® perito respondeu
a fl. 907 que na tabela 05 (fl. 899/901) h4 weethho em que a haste
atravessa o0 punho, razéo pela qual ha a antecipdgéaubjeto definido na
reivindicagao 01 da patente de invencédo Pl 9905187
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- O réu no quesito 26 (fl. 785) indagou ao petimigial se os punhos
da autora constantes dos catalogos da FagersiedSe(fls. 143/146)
apresentam construcdo macica. O perito judiciglomdeu a fl. 908 que nos
catalogos da Fagersta/Secoroc (fls. 143/146) hhgsutubulares;

- O réu no quesito 33 (fl. 787) indagou ao perito & mesmo
concordava que a autora ndo apresenta um documgeetantecipe a
invencdo de forma integral. O perito judicial respeu a fl. 908 que
concordava, pois 0s documentos antecipam parcisdnasn caracteristicas
do punho do documento da patente Pl 9905187-7, maasde forma
integral, na medida em que ndo ha punho descartéaetelacdo de
documentos apresentados pela autora;

- O réu no quesito 35 (fl. 787) indagou ao pemuigial se concordava
gue nenhuma das técnicas anteriores apresentaldasytera antecipa o
objeto da patente Pl 9905187-7. O perito judiaidl. 908 respondeu que
concordava parcialmente, pois a Unica caractaidacpatente anulanda que
€ uma novidade é o fato do punho ser descartavas, que ndo esta
relacionada nas reivindicagdes do documento denfeateevisado. O
processo de operacdo é 0 mesmo, Seja para 0s pamieo®res ou para o
caso do punho em questéo, da patente anulanda.

- O réu no quesito 36 (fls. 787/788) indagou aot@gudicial se a
patente Pl 9905187-7 deve ser mantida em vigorafmrder ao requisitos
legais de novidade e atividade inventiva. O pesgpondeu a fl. 909 que a
decisdo de mérito € do magistrado, porém entendénd ato inventivo no
fato do punho ser descartavel, embora isto ndonsenga descrito nas
reivindicacOes da patente anulanda.

2.3) DA CONCLUSAO DO PERITO JUDICIAL (FL. 913):

O perito judicial assim concluiu a respeito dagari
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"O fato do punho ser descartavel se configura comato inventivo,
pois traz vantagens para sua operacao... (fl. 912)"

"O fato do punho ser descartavel € uma novidade, wea que nao
foram encontradas anterioridades, que traz beosfiGh operacéo,
simplicidade do material utilizado, menor pesopéisa tratamento térmico
- 0 que dispensa mais uma operacao em sua confexgéentando o custo
- e como vantagem secundaria a reciclagem do mktBorém néo ha nas
reivindicacbes do documento revisado , Versdo 3 uaracterizacao que
trate dessas vantagens, ou seja, de ser o puntertdesl.”

3) As partes se manifestaram sobre o laudo a®916/931 (FABIO
JORGE BOTELHO BAPTISTA), as fls. 980/990 (A DMV BFRAL
EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.), sendo que
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL apresgou
0S seus quesitos as fls. 973/975;

4) O perito judicial as fls. 993/1025 prestou esdanentos em face
das manifestacdes da parte, oportunidade na gspbmdeu também aos
guesitos do INPI;

5) DOS ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELO PERITO
JUDICIAL AS FLS. 993/1024, DESTACAM-SE OS SEGUINTES
TOPICOS:

5.1) A fl. 1006, o perito judicial ao esclareceresposta do réu ao
guesito 26 afirma que discorda da afirmacao cotest@m quesito no sentido
de que os punhos constantes dos catalogos saoos)guaps sao tubulares.
Aduz que nédo ha como afirmar se a haste atravetsdménte o punho ou se
€ soldada na extremidade do mesmo, pois o cat@jogaonsta dos autos
nao fornece essas informacgoes;

5.2) A fl. 1007 o perito judicial esclarece a restpoao quesito 35 do
réu afirmando que:
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"0 fato de ser descartavel ndo é um dos principé#tos técnicos
inovadores, seria 0 Unico efeito técnico inovaddém disso, nao
€ um efeito técnico. Ser descartavel é uma carestiea, e que
trouxe vantagens em sua aplicacdo, conforme jai@qd no

Laudo, e esse termo nao é encontrado na secéoifiRe®&cao" -

isso é fato. No entendimento deste perito o terdescartavel”
pode ser incluido nessa sec¢ao, pois se trata decamateristica,

nao ferindo assim o disposto no Ato Normativo NY/92 O

efeito técnico seria decorrente da caracteristidascartavel”, na
agilidade do processo e na reducao de custos omeras."

5.3) O perito judicial a fl. 1008 afirma que, emdo réu sustente que
o termo "descartavel” ndo pode ser incluido nasndicacdes nos termos
do item 15.1.3.2k do Ato Normativo N° 127/97, arier'descartavel” € uma
caracteristica do punho. Nado é um trecho explicattom relacdo ao
funcionamento, pois "descartavel” €& todo aquel¢getobque néo é
reaproveitado, que € jogado fora apds 0 uso;

5.4) O perito judicial a fim de obter mais esclaremtos acerca do
punho, inclusive sobre a questao envolvendo o tédascartavel”, solicitou

ao réu que respondesse as perguntas de fls. 1090f8hdo, em seguida,
respondido aos quesitos do INPI (fls. 1019/1023);

5.5) DA CONCLUSAO DO PERITO JUDICIAL APOS OS
ESCLARECIMENTOS:

O perito judicial assim concluiu apés os esclareaitos prestados:

"... Da analise de todas as pecas, chega-se a gs@iclde que o

objeto do documento de patente Pl 9905187-7 estava

compreendido no estado da técnica quando da datasale
depdsito, o que se evidencia pelas datas das fistass emitidas
pela DMV BRASIL aos seguintes clientes:
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CSN;
COSIPA; )
CIA SIDERURGICA DE TUBARAO (CST);
USIMINAS;

CIA SIDERURGICA BELGO MINEIRA;

notas fiscais estas que trazem a descricdo dos gzunh
apresentados nos desenhos fornecidos pela Autoeamgstram o
conjunto punho/haste de perfuragao/broca.”

6) As fls. 1029/1062 o réu, FABIO JORGE BOTELHO BRSTA,
contesta o laudo e afirma que o perito ao longos#es comentarios (fl.
993/1025) afirmou que ndo haveria qualquer impedimem se incluir o
termo "descartavel" na reivindicacdo da patent®35187-7, razdo pela
gual postulou pedido subsidiario no sentido de defg@rminado ao INPI
apostile sua carta patente para que a reivindicpg8dee a ter a seguinte
limitac&o:

"1. Punho_descartavel (50,90) para haste tubularpgefuracéo
de furo de gusa de alto-forno siderurgico, compdsgro:..."

7) O INPI apresentou parecer técnico as fls. 12ZB0lopinando pela
reformulacdo da natureza da patente em tela paentpamodelo de
utilidade, mantendo-se a reivindicagao independergendo introduzido o
termo "descartavel” apds o termo "punho”;

8) Manifestacdo da DMV BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRE
COMERCIO LTDA. as fls. 1287/1308 contestando o taud

Feitas as consideracdes devidas a respeito dasendicnica dos
documentos periciados, passa-se entdo a analiseredaisitos legais de
patenteabilidade.

De inicio, destaque-se que apesar do perito judieiafeito algumas
colocacoes aparentemente conflitantes, tal fatder@o condéo de tornar o
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laudo pericial completamente imprestavel, sendsigesque o julgador a
partir dele e em cotejo com outros elementos dassguossa formar a sua
convicgao.

Nos termos do art. 8° da Lei 9.279/98& :patenteavel a invencdo que
atenda aos requisitos de novidade, atividade invante aplicacéo
industrial”

No presente caso, estdo sob analise basicamenteqasitos da
novidade e atividade inventiva.

No que se refere a novidade, constata-se que @rianaibjeto da
patente Pl 9905187-7, ndo restou integralmenserid@ em um Unico
documento do estado da técnica. Tal fato foi, siek) observado pelo
perito judicial a fl. 908, em resposta ao quesiBod® réu, ora apelante,
consoante acima ja exposto.

Assim, neste aspecto, ratifico o entendimento dgistrada que de
forma clara analisou a questao no sentido de que:

"Em que pesem as conclusdes do laudo pericial, péaatar a
novidade ndo séo suficientes meras "semelhancasg&céssario
que toda a matéria reivindicada esteja integralneetiéscrita em
um unico documento do estado da técnica, de acooio o
principio do documento unico.

Assim, ndo estando a matéria do objeto da patentePh
9503243-6 comprovadamente antecipada em uma Uwoicte, f
considero que a mesma € dotada de novidade. Sdbreay anota
DENIS BORGES BARBOSA, in "Tratado da Propriedade
Intelectual: Patentes", Lumen Juris, Rio de Jane2@l0:

"Afirma-se que havera novidade sempre que o invaato seja

antecipado de forma integral por um Unico documeidcestado
da técnica. Tal entendimento, que encontra guarda,exemplo,
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nos Parametros de Exame do EPO (C-lVv, 7.1), teniaser
excecOes - a mais relevante das quais a que pewuitdinar
documentos quando estejam literalmente referensiadts nos
outros, de tal forma que o homem do oficio comimenar
naturalmente as informagdes. No dizer corrente rozgdimento
europeu, o estado da técnica nédo pode ser lido camanosaico
de anterioridades.

Tal principio se estende também aos outros elemeatdoestado
da técnica - um sO uso publico, ou uma so citagio; certos
casos, mesmo a combinacdo de elementos reivindicado
separadamente num sO0 documento (se a citacdo éalmante
complexa, como longas listas, separadas, de el@neutimicos)
nao consistiria anterioridade.

Dizem as Diretrizes de Exame do INPI:

1.5.4. Falta de novidade

(...) Como regra geral entende-se que ha novidaepse que a
invencdo ou modelo ndo é antecipado de forma iatggor um
unico documento do estado da técnica. (...)

No caso de um documento (primeiro documento) referse
explicitamente a um outro documento que fornecernmdcao
mais detalhada sobre certas caracteristicas, oremsento deste
altimo documento deve ser considerado como incagmrao
primeiro documento que contém a referéncia.

Assim, o que o Perito ou examinador tem de famediéar qual a

fonte (documento ou outra fonte) que reproduz nadetente o

contido na reivindicacdo do priviléegio em quest&itma Unica

fonte. O perito ou examinador ndo pode combinate®nSe nao
for possivel determinar a integralidade da revelagé@sta Unica e
integral fonte, ha novidade".

Nesse sentido € o seguinte julgado deste E. Tribuna
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APELACAO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE
INVENCAO. NULIDADE. REQUISITOS.LAUDO PERICIAL. 1- E
patenteavel a invencdo que atenda aos requisitosiaédade,
atividade inventiva e aplicacdo industrial. 2 - Reordo com as
Diretrizes de Exame do INPI, "entende-se que hidade sempre
que a invencao ou modelo ndo € antecipado de fantegral por
um unico documento do estado da técnica". 3- Ndande a
materia do objeto da patente de invencdo Pl 9805568
comprovadamente antecipada em uma unica fonte hAdoomo
afastar o requisito da novidade. 4- Nao restou cawvpda a
auséncia de atividade inventiva da patente de ica&enP]
9805668-9, razao pela qual devem ser prestigiadasoaclusdes
do perito judicial e do INPI no sentido de que d&dsa patente
de invencdo em comento. 5- Apelo desprovido.

(TRF/22 Regido - Segunda Turma Especializada - la&fe
Civel: 2010.51.01.807776-9 - DJF2R: 11/02/2014 lake: Des.
Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA)

Ademais, releve-se que as respostas do peritaglidims quesitos 21 e
22 do réu (fls. 783/784) caminharam no sentido wk & credibilidade dos
documentos apresentados pela autora estaria comfpdandiante de alguns
aspectos apontados pelo réu, tais como desenikosicms com datas
diversas, etc. (fl. 907).

Em relagdo ao requisito de atividade inventiva,stiera-se presente
esse requisito sempre que, para um técnico no tasso@o decorra de
maneira evidente ou Obvia do estado da técnicalda Lei 9.279/96).

No presente caso, resta clara a presenca de dtvidaventiva,
tamanho € o grau de inventividade presente no miget patente PI
9905187-7 constatado, inclusive, pelo proprio peagitando da concluséo do
laudo pericial, a fl. 93, e também, a fl. 1007:
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"O fato do punho ser descartavel € uma novidade, vez que
nado foram encontradas anterioridades, que traz fielns a
operacdo, simplicidade do material utilizado, menpeso,
dispensa tratamento térmico - 0 que dispensa nras operacao
em sua confec¢do, aumentando o custo - e como gemta
secundaria a reciclagem do material. Porém n&do has n
reivindicagbes do documento revisado , Versdao 2,a um
caracterizacéo que trate dessas vantagens, ou @dejaer o punho
descartavel. (fl. 93)"

"O fato de ser descartavel ndo € um dos principé#tos técnicos
inovadores, seria 0 Unico efeito técnico inovaddém disso, nao
€ um efeito técnico. Ser descartavel é uma carestiea, e que
trouxe vantagens em sua aplicacdo, conforme jai@qo no

Laudo, e esse termo ndo é encontrado na secaoifiRe&cao" -

isso é fato. No entendimento deste perito o terdescartavel”
pode ser incluido nessa sec¢ao, pois se trata decamateristica,
nao ferindo assim o disposto no Ato Normativo NY/92 O

efeito técnico seria decorrente da caracteristidascartavel”, na
agilidade do processo e na reducédo de custos opmrais (fl.

1007)."

Ora, observa-se que o punho inventivo objeto danpatanulanda nao
se insere na modalidade modelo de utilidade, nadaexin que representa
muito mais que uma melhoria funcional no seu us@musua fabricacéo
(art. 9° da LPI), sendo, na realidade, um avagcoito em relacdo as
anterioridades apontadas pela empresa-apelan@) @&a qual, merece
protecdo na qualidade de patente de invencédo,eno®$ do at. 8° da Lei
9.279/96.

Ante 0 exposto, nego provimento a apelacdo da DMRASIL

EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. e dou proviento
a apelacédo de FABIO JORGE BOTELHO BAPTISTA paraedainar que
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o INPI apostile a carta patente do apelante (P698D-7 ) para que a
reivindicagao passe a ter a seguinte limitacao:

"1. Punho_descartavel (50,90) para haste tubularpgefuracéo
de furo de gusa de alto-forno siderargico, compdegrdo:..."

E como voto.

ABEL GOMES
Desembargdéederal

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL — NULIDADE DE PATENTE DE
INVENCAO. REQUISITOS. TRANSFORMACAO EM MODELO DE
UTILIDADE NAO JUSTIFICADA. APLICACAO INDUSTRIAL,
NOVIDADE E ATIVIDADE INVENTIVA CONFIGURADAS.

- Insurgem-se a parte autora DMV BRASIL e o réu FABORGE
contra sentenca proferida, nos autos da acdo oalim@dvida também em
face do INPI — INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL, que julgou parcialmente procedente dige autoral, "para
determinar a reformulacédo da natureza da patentevdacdo P19905187-7
(punho descartavel para haste tubular de perfurdgdoro de gusa de alto-
forno siderargico) para patente de modelo de atilgj mantendo somente a
reivindicacdo independente, e introduzindo o tefescartavel” apdés o
termo “punho”.”

- A concessdo do registro esta subordinada ao datodesenho
industrial ndo se encontrar compreendido no estadécnica, que constitui-
se por tudo aquilo tornado acessivel ao publicesada data de depdsito do
pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou queataquutro meio.
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- Considera-se presente a atividade inventiva sempe, para um
técnico no assunto, ndo decorra de maneira evidentivia do estado da
técnica.

- Ao contrario da patente de invencao, nao e exigttvidade inventiva
para um modelo de utilidade, mas tdo somente unmatativo.

- Entretanto, encontram-se presentes 0s requisitogatente em
guestdo, quais sejam, a aplicacéo industrial, aoce atividade inventiva,
uma vez constatado grau de inventividade pelo mrgperito, quando da
conclusdo do laudo pericial (fls. 93 e 1007). O hmnnventivo n&o
representa somente uma melhoria funcional, mas wanca técnico em
relacdo as anterioridades apontadas, merecendutegdo na qualidade de
patente de invencéo, nos termos do artigo 8°, t@.2@9/96.

-- Apelacao de DMV BRASIL desprovida e de FABIO RGE
provida, para determinar que o INPI apostile aacpdtente do apelante (PI
9905187-7) para que a reivindicacdo passe a tegarge limitacdo: " I.
Punho descartavel (50,90) para haste tubular darpeéo de furo de gusa
de alto-forno siderurgico, compreendendo:...".

ACORDADO

Vistos e relatados estes autos, em que sdo partasiraa indicadas,
acordam os Membros da Primeira Turma EspecializadaTribunal
Regional Federal da 22 Regido, por unanimidadearnggovimento a
apelacdo de DMV BRASIL e dar provimento a apelat@&ABIO JORGE,
nos termos do Voto do Relator.

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2014 (data do fuégeo).

PAULO ESPIRITO SANTO
Desembargador Federal Relator
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