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RELATORIO

Trata-se de apelacdo civel interposta por NEOFIBER INDUSTRIA E
COMERCIO DE MAQUINAS LTDA., contra sentenca proferida nos autos
da acdo de rito ordinario por ela proposta, em face de LES
TRAITEMENTS DES EAUX POSEIDON INC. e do INSTITUTO
NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL — INPI., objetivando a
nulidade da patente de invencdo Pl 9607800-6, depositada pela primeira ré
em 20/03/1996, sob o titulo de “APARELHO CLARIFICADOR PARA
SEPARAR PARTICULAS INSOLUVEIS DE UM LIQUIDO E METODO
PARA O SEU TRATAMENTO”.

Apos regular tramitacdo do feito, sobreveio a sentenca de fls. 801/807,
que, entendendo ndo ter a autora se desincumbido do 6nus de demonstrar
seu legitimo interesse na propositura da acédo, nos termos do art. 56, da LPI,
julgou extinto o processo, sem resolucdo do merito, com fulcro no art. 267,
VI, do CPC/73, condenando-a a pagar as custas e honorarios advocaticios
de sucumbéncia no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa atualizado, a ser dividido entre os réeus.
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Em suas razbes recursais, as fls. 811/833, a recorrente sustenta que
detém legitimidade ativa e interesse de agir para 0 ajuizamento da acao de
nulidade da patente; que € flagrante a violagdo aos principios
constitucionais do acesso a justica e da livre concorréncia, como também
aos dispositivos da LPI e do CPC; que é manifesta a utilidade da pretenséo
deduzida em Juizo, pois lhe permitird que continue comercializando seu
produto destinado ao tratamento de agua, sem que sofra com as ameacas da
apelada, fato demonstrativo de que seu legitimo interesse € notorio e esta
baseado em questdes econdmicas e sociais; e que a empresa apelada
também a acusa diretamente de infringir a patente em quest&o, nos autos de
acdo que tramita na 15% Vara Civel do Forum Central de Séo Paulo, o que
Ihe confere legitimidade para pleitear a anulacéo de tal titulo.

Alega a recorrente que, em sendo reconhecida a sua legitimidade ativa
e interesse de agir, ndo haveria Gbice para que este Tribunal prossiga na
analise de mérito da demanda, nos termos do § 3° do art. 515 do CPC/73,
tendo em vista que os autos do processo estdo bem instruidos e o laudo
pericial foi conclusivo e taxativo quanto a nulidade da patente sob exame.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para que seja anulada a
sentenca e dado prosseguimento na analise de mérito da acdo, nos termos
do § 3° do art. 515 do CPC/73, ou, alternativamente caso se entenda
necessario, seja anulada a sentenca e determinada a remessa dos autos ao
Juizo de origem, para que seja proferida nova sentenca analisando o mérito
da acéo.

Recebida a apelacdo no duplo efeito e com contrarrazées do INPI, as
fls. 903/906, foram os autos remetidos para este Tribunal, onde a
Procuradoria Regional da Republica, oficiando, ndo vislumbrou interesse
para sua intervencéo no feito (fls. 912/913).

A despeito de ter sido intimada para oferecer contrarrazdes, a primeira
ré permaneceu inerte (fls. 915 e 920).

E o relatrio. Peco dia.

Rio de Janeiro, 07 de abril de 2016.
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ANTONIO IVAN ATHIE
Desembargador Federal — Relator

VOTO

Conheco do recurso de apelacdo, uma vez presentes seus
pressupostos legais.

Como relatado, trata-se de apelacdo de sentenca que extinguiu o
processo, sem resolucdo do merito, sob o fundamento de que a autora ndo
teria demonstrado legitimo interesse para propositura da presente acdo de
nulidade, conforme previsto no art. 56 da LPI.

Em que pese as razbes da apelante, a sentenca ndo
merece reforma, pois bem decidiu a questdo, nada havendo a ser reparado,
valendo dela transcrever os seguintes lances (fls. 804/807):

“l11. Na peticdo inicial, a autora afirma que “tomou
conhecimento que um de seus clientes, mais especificamente
a empresa Prideli Ind. E Com. De papéis Ltda (Prideli),
recebeu notificacdo extrajudicial, datada de 15.10.2007, em
lingua inglesa, por meio da qual a primeira Ré alega ter
patente para um produto chamado “Saturn Clarifier”. Ato
continuo, afirmou a empresa notificante, ora primeira Ré,
que teria evidéncia que um equipamento contrafeito estaria
de posse da notificada. Dessa forma, a notificante, ora
primeira Ré, exigiu que a Prideli cessasse e desistisse do
uso do tal produto supostamente infrator” (fl. 3). Informa
gue houve outras investidas por parte da ré contra clientes
da autora por meio da Companhia Brasileira de Tecnologia
Industrial (CBTI). As fls 72/89, foram juntadas copias das
notificacbes as empresas Prideli, Indaial, Celulose Irani,
Tropico’s e Ibema.
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12. A 12 ré, na peca de contestacdo, ap0s assumir ter
sido responsavel pelas notificagbes, questiona a
legitimidade da autora para pretender a anulacdo da
Patente Pl 9607800-6, posto que “a Autora em momento
algum de sua exordial destaca qual a relacdo comercial
mantida com seus clientes que a levou buscar a tutela
jurisdicional. Melhor dizendo, ndo faz a Autora qualquer
justificativa, e muito menos prova, de seu interesse de agir e
legitimidade na demanda (...) fls. 316/317.

13. Em réplica, a autora afirma “‘é evidente o interesse
e a legitimidade da Autora para propositura da acado de
nulidade. Isso porque é 6bvio o prejuizo sofrido pela autora
quando seus clientes passaram a receber notificacOes
ameacando-as quanto ao uso de produtos supostamente
contrafeitos a Patente PlI 9607800-6. Note-se que a Re
admite expressamente o envio das notificacbes para
diversas empresas, entre elas a Prideli Ind. e Com. de
Papéis Ltda, cliente da autora, de onde advém manifesto
interesse da declaracdo de nulidade da carta-patente,
concedida ao arrepio da Lei” (fl. 528).

14. Em principio, caberia as empresas notificadas
defender em nome proprio interesse proprio, ndo cabendo a
autora defender interesse alheio.

15. A demandante, entretanto, sustenta ter interesse
proprio para ser legitimada na pretensdo de obter a
nulidade da Patente.

16. Mas disso nédo faz prova. Nao ha demonstracao de
qgue as notificadas eram clientes da autora, de que o
produto imputado como contrafacdo tenha sido fabricado
por ela e que produto seria esse.

17. Da leitura da Clausula 22. de seu Contrato Social
(fl. 42), observa-se que tem por atividades a “fabrica¢ao,
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comércio, importacdo e exportacdo de maquinas, aparelhos
e pecas para a industria de celulose, papel e papeléo,
instalacdo, reparacdo e manutencdo de maquinas e
aparelhos para a industria de celulose,papel e papeldo”.

18. Entretanto, a partir da clausula, ndo se pode
concluir:

a) que a autora venda Aparelho Clarificador como
produto concorrente ao da Pl 9607800-6 ou que pretenda
fazé-lo, pois ndo ha especificacdo de quais maquinas,
aparelhos e pecas vende para o fim de se verificar se atua
em mercado do qual possa advir prejuizo a suas atividades;

b) que mantenha alguma relagcdo comercial com as
notificadas, pois ndo junta nenhum contrato;

C) que tenha fabricado ou vendido o produto que a 12
ré acusa de ser uma contrafa¢dao ao “Saturn Clarifier”.

19. O art. 56, da Lei n® 9.279/1996, prevé:

Art. 56. A acdo de nulidade podera ser proposta a
qualquer tempo da vigéncia da patente pelo INPI ou
por qualquer pessoa com legitimo interesse.

20. A leitura do dispositivo, depreende-se que, além do
INPI, a pessoa com legitimo interesse possa propor a acao
de nulidade de patente, ficando evidente a intencdo do
legislador em restringir a legitimidade a quem tenha
interesse, e ndo a qualquer um. Resta definir o que se deve
entender como ter legitimo interesse.

21. A melhor interpretacdo do termo ndo parece ser
aquela que exija interesse juridico na questdo, 0 que € 0
interesse tradicional no processo. O interesse legitimo
previsto no dispositivo legal tem natureza material, é 0
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Interesse econdmico. E aquele que exige a demonstracédo de
que a exclusividade de exploracdo gerada pela patente
possa influenciar no objeto da atividade do pretenso
interessado, em seus negacios, causando-lhe prejuizo.

22. Estabelecido no presente caso que a autora ndo é
mandataria das empresas notificadas, cabe a ela
demonstrar em que medida a patente influencia em seus
negdcios empresariais, prejudicando-a. O que ndo se pode
€ admitir uma interpretacdo tdo extensiva que dé a
gualqueruma possibilidade de propor a acéo de nulidade,
pois isso tornaria sem valor a expressao utilizada pela lei
“legitimo interesse”, e ela ndo contéem termos inuteis.

23. Nao caberia a demandante exercer o papel de
defesa da sociedade em matéria de patentes, pois ndo esta
legitimada a isso por lei, mas sim o INPI, o Ministério
Publico e eventualmente outras instituicdes como, por
exemplo, em acéo civil pablica, a Defensoria Puablica, se for
0 caso. O que a autora precisa demonstrar € o interesse
privado de direito material, de indole econémica.

24. Se a autora fabrica ou vende produto similar ao
protegido pela Patente, deveria ter demonstrado. Se as
notificacbes prejudicaram sua imagem perante clientes que
adquiriram seus produtos, deveria ter demonstrado, e ndo
apenas alegado. Deveria trazer aos autos a prova da
relacdo comercial e qual produto fabrica ou vende que
pode ser considerado concorrente do “Saturn Clarifier”.
Em suma: caberia a autora demonstrar qual é a relacéo de
direito material que justifica sua pretensdo no processo.
Qual é o fundamento material do prejuizo a seu negécio
causado pela Pl 9607800-6, que a torna interessada
legitima? E o contrato com as notificadas? E a producéo de
produto similar?
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25. Entretanto, a autora ndo se desincumbiu do 6nus
dessa demonstracdo, mesmo com a oportunidade que teve
na réplica.”

Como visto acima, bem houve a sentenca ao julgar extinto o
processo, sem resolucdo do mérito, por ndo ter a autora demonstrado o seu
legitimo interesse na demanda.

Com efeito, o artigo 56 da Lei n® 9.279/96, que regulamenta a
Propriedade Industrial, autoriza que a acdo de nulidade de patente seja
ntentada “pelo INPI ou por qualquer pessoa com legitimo interesse”.

Da leitura do texto legal, verifica-se que ndo é qualquer pessoa
que possui legitimidade para, sendo evidente que o interesse aqui tratado é
de direito material, de natureza econdmica, devendo por iSSO mesmo ser
objetivamente comprovado.

Na hipltese, a autora sustenta ter interesse proprio que
legitimaria sua  pretensdo de ver anulada a patente Pl 9607800-6,
porquanto a empresa ré teria passado a notificar diversos clientes seus,
acusando-os de utilizarem produto fabricado pela recorrente, que
supostamente seria contrafeito a aludida patente.

Todavia, a despeito de ter sua legitimidade expressamente
questionada na contestacdo, a autora, na réplica, ndo comprovou
materialmente qual seria sua relagdo comercial com as empresas
notificadas e qual produto que fabrica ou comercializa poderia ser
considerado contrafacdo ao objeto da patente Pl 9607800-6, ou seja, a
recorrente deixou passar in albis a oportunidade de demonstrar qual seria o
suposto prejuizo efetivo que por ventura estaria sofrendo com a
manutencdo da higidez do aludido privilegio patentario. Neste particular,
relevante salientar que o fato de haver afinidade entre as atividades
exercidas pelas litigantes, as quais estdo descritas no contrato social da
apelante, ndo comprova cabalmente que a patente que pretende ver anulada
de alguma forma cause interferéncia em seus negocios, ou atinja sua esfera
patrimonial.
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Por fim, a apresentacdo de argumentos referentes a defesa do
consumidor também ndo se presta para comprovar devidamente o interesse
processual daquele que pleiteia anulacdo de patente, 0 que somente poderia
ser feito através da propositura de acdo civil publica, procedimento para o
qual a recorrente ndo possui legitimidade ativa.

Destarte, como a comprovacao objetiva da legitimidade para a
propositura da acdo de nulidade de patente decorre de expresso comando
legal (art. 56 da LPI), ndo ha qualquer violagdo aos principios
constitucionais do acesso a justica e da livre concorréncia, aos dispositivos
da Lei da Propriedade Industrial e do Cddigo de Processo Civil, que
resulte do decreto judicial recorrido.

Ante 0 exposto, nego provimento ao recurso.
E como voto.
Rio de janeiro, 12 de maio de 2016.

ANTONIO IVAN ATHIE
Desembargador Federal — Relator

VOTO VISTA

O Exmo. Desembargador Federal ABEL GOMES:

Conforme ja relatado, trata-se de apelacdo civel interposta as fls.
811/833 pela NEOFIBER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS
LTDA. em face da sentenca proferida as fls. 801/807 pelo MM Juiz da 312
Vara Federal/RJ, nos autos da acdo ajuizada pela apelante em face da LES
TRAITEMENTS DES EAUX POSEIDON INC e do INSTITUTO
NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
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A acdo ajuizada objetivava, liminarmente, a suspensao dos efeitos da
patente Pl 9607800-6 (APARELHO CLARIFICADOR PARA SEPARAR
PARTICULAS INSOLUVEIS DE UM LIQUIDO E METODO PARA
SEU TRATAMENTOQO) somente em relagdo a autora e, no mérito, a
nulidade da referida patente de invencgao.

Para tanto, alegou a autora, em resumo, que algumas empresas que
sdo suas clientes (Prideli Ind. e Com. de Papéis Ltda., etc.) receberam
notificagbes extrajudiciais da empresa-ré, LES TRAITEMENTS DES
EAUX POSEIDON INC, assim como também da licenciada da re
(Companhia Brasileira de Tecnologia Industrial - CBTI), por meio das
quais alertavam sobre uma suposta contrafacdo do produto "SATURN
CLARIFIER" que, segundo a ré, corresponde a patente Pl 9607800-6 de
sua titularidade (fls. 82/89). A autora, sustentou, ainda, que diante das
ameacas ao Seu negocio, uma vez que fornece o produto para clientes em
todo o territorio nacional, ndo restou outra alternativa sendo o0 ajuizamento
da presente acdo, visando a nulidade da patente da ré que foi concedida
equivocadamente, uma vez que ndo preenche os requisitos da novidade e
atividade  inventiva, = notadamente  diante  das  anterioridades
consubstanciadas nas patentes listadas a fl. 15 (GB 1,107,096; FR
2.717.192; US 5,650,044; US 2,479,126; US 2,780,362; US 3,182,799;
US 5,335,785; US 3,951,818 e FR 2,144,862).

A fl. 283 foi proferida decisdo indeferindo o pedido de antecipagio
dos efeitos da tutela, tendo sido objeto de interposicdo de agravo de
instrumento as fls. 288/302 que foi julgado pela Primeira Turma
Especializada no sentido de negar provimento ao recurso (Al n°
2008.02.01.008412-0).

As fls. 801/807 foi proferida sentenca julgando extinto o processo
sem resolucdo do mérito, nos termo do art. 267, VI do CPC/73. Entendeu o
magistrado, em resumo, que a autora ndo demonstrou nos autos qual é o
produto similar que afirma vender para as empresas que sdo suas clientes e
que é protegido pela patente PI1 9607800-6. Afirmou que se as notificacdes
prejudicam sua imagem perante as clientes que adquiriram seu produto,
deveria ter demonstrado, trazendo aos autos prova da relagdo comercial e
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qual é o produto que fabrica ou vende que pode ser considerado
concorrente do "SATURN CLARIFIER". Por fim, destacou que néo ficou
comprovado qual é o fundamento material do prejuizo causado ao seu
negécio pela patente P1 9607800-6, ndo restando caracterizado o legitimo
interesse previsto no art. 56 da Lei 9.279/96.

A NEOFIBER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS
LTDA. apelou as fls. 811/833 sustentando, em sintese, o seguinte:

1) Que as empresas apelante e apelada sé@o concorrentes e fabricam e
comercializam produtos destinados a inddstria de fabricacdo de papel,
notadamente voltados ao tratamento da &gua utilizada por essa industria;

2) Que é dbvio o prejuizo sofrido pela apelante quando suas clientes
passaram a receber notificacdes ameacando-as quanto ao uso do produto
supostamente contrafeito as patentes da apelada: Pl 9607800-6 ("BOMBA
CENTRIFUGA DE LIQUIDO COM INJECAO INTERNA DE GAS") e PI
98080296-5 (PROCESSO PARA A PRODUCAO DE COMPOSTOS,
NOVOS COMPOSTOS, PREPARADO FARMACEUTICO QUE
CONTEM OS MESMOS E UTILIZACAO DESSES COMPOSTOS);

3) Que ao contrério do que constou na sentenca, as empresas
notificadas pela apelada néo teriam interesse econdmico em ajuizar a acéo
visando a nulidade da patente Pl 9607800-6, pois 0 objeto social de tais
empresas € a producdo de papel e ndo o tratamento de agua, sendo menos
custoso para as empresas deixar de adquirir 0 produto supostamente
contrafeito fornecido pela apelante;

4) Que tendo em vista que a patente da apelada protege tecnologia ja
conhecida do estado da técnica e que consubstancia atividade-fim da
apelante, resta plenamente demonstrado o seu interesse econémico e
juridico em ver a nulidade do titulo patentério;

5) Que ao deixar de apreciar 0 merito da acdo, a sentenga manteve

vigente uma patente concedida ao arrepio da Lei, retirando ndo apenas da
apelante, mas também de toda a sociedade o direito de usufruir daquela

10
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tecnologia, criando um monopodlio indevido perigoso, permitindo que
apenas a apelada continue a locupletar-se pelo uso de uma tecnologia que
pertence ao dominio publico;

6) Que por ocasido do envio das notificagbes pela empresa apelada,
a apelante havia ajuizado na Justica Estadual/SP uma acdo declaratoria de
ndo infracdo da patente Pl 98080296-5 visando, inclusive, a obtencdo de
indenizacdo em razdo dos prejuizos causados pelas notificacdes
enderecadas as clientes da apelante (n° 0142627-43.2008.8.26.0100 - 152
Vara Civel do Forum Central de So Paulo/SP);

7) Que nos autos da acdo n° 0142627-43.2008.8.26.0100 a ora
apelada apresentou peticdo alegando que o produto da apelante estaria
supostamente infringindo outra patente de sua titularidade que € justamente
a Pl 9607800-6 que é objeto dos presentes autos, esclarecendo que as
notificagGes enviadas na verdade se referiam a essa patente. Afirma que foi
proferida sentenca julgando parcialmente procedente o pedido para o fim
de reconhecer que o produto fabricado pela apelante ndo infringe os
direitos da patente Pl 98080296-5 rejeitando, no entanto, o pedido
indenizatorio. Aduz que a LES TRAITEMENTS DES EAUX
POSEIDON INC recorreu da sentenca, tendo afirmado que o produto da
ora apelante viola as patentes Pl 9607800-6 e Pl 98080296-5, fatos que
justificam a legitimidade e o interesse da ora apelante para o ajuizamento
da presente acéo;

Por fim, postula que, em sendo reconhecida a legitimidade e o
interesse de agir da apelante, esse E. Tribunal prossiga na analise do
mérito, na forma do § 3° do art. 515 do CPC/73. Afirma que consoante
parecer técnico de fls. 165/176 elaborado pelo renomado Instituto de
Pesquisas e Estudos Industriais - IPEI (da Faculdade de Engenharia
Industrial de Sdo Bernardo do Campo), a patente Pl 9607800-6 é nula,
uma vez que a técnica reivindicada na mesma ja era conhecida em data
anterior a seu deposito, notadamente pelo documento GB 110796.

Contrarrazdes do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE

INDUSTRIAL as fls. 903/906 pela manutencdo da sentenca pelos seus
proprios fundamentos.

11
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O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL as fls. 912/913  disse néo ter
interesse publico que justifique a sua intervencdo obrigatdria no feito.

Despacho a fls. 915 determinando a intimagdo da empresa-apelada
para apresentar contrarrazoes.

A empresa LES TRAITEMENTS DES EAUX POSEIDON INC
embora devidamente intimada, ndo apresentou contrarrazdes (fl. 920).

Na sessdo do dia 12/05/2016 foi proferido voto pelo Exmo.
Desembargador Federal Ivan Athié negando provimento ao recurso para
manter a extingdo do processo, acompanhado do Exmo. Desembargador
Federal Abel Gomes. Apds, o Exmo Desembargador Federal Messod
Azulay Neto proferiu voto vogal dando provimento ao recurso para anular
a sentenca e determinar o retorno dos autos a Vara de origem para que 0
Juiz prosseguisse na apreciagdo do mérito. Nos termos da certiddo de
julgamento de fl. 928 e das_notas taquigraficas em anexo, na prépria sessao
do dia 12/5/2016, valendo-me da faculdade regimental, pedi vista dos
autos, razdo pela qual trago hoje o processo a julgamento.

Passo a decidir.

A sentenca merece ser confirmada, conforme a seguir sera exposto.

Observa-se que a sentenca guerreada entendeu pela extingdo do
processo sem julgamento do mérito, ante a auséncia do legitimo interesse
previsto no art. 56 da Lei 9.279/96, in verbis:

"Art. 56. A acdo de nulidade podera ser proposta a qualquer
tempo da vigéncia da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa
com legitimo interesse.

8 1° A nulidade da patente poderéa ser argliida, a qualquer
tempo, como matéria de defesa.

12



PODER JUDICIARIO _
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2° REGIAO

IV - APELACAO CIVEL 2008.51.01.804700-0

§ 2° O juiz podera, preventiva ou incidentalmente,
determinar a suspensdao dos efeitos da patente, atendidos o0s
requisitos processuais proprios.”

A questdo do denominado legitimo interesse tem que ser analisada
com critério, notadamente no presente caso no qual estamos diante de
interesses particulares.

No caso em tela, verifica-se que a autora, ora apelante, sustenta que
fabrica e comercializa um produto denominado "CLARIFICADOR™ que,
em resumo, tem a funcdo de devolver ao meio ambiente a 4gua utilizada na
indGstria do papel de maneira ecologicamente mais adequada e sem
impacto ao meio ambiente (fl. 238). Afirma que algumas empresas que sdo
suas clientes receberam notificacdes extrajudiciais da empresa-apelada,
por meio das quais alertavam sobre uma suposta contrafacdo do produto
"SATURN CLARIFIER" que, segundo a apelada, corresponde a patente Pl
9607800-6 de sua titularidade (fls. 82/89).

Ocorre que analisando os autos constata-se que a NEOFIBER
INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. ajuizou a presente
acdo tendo juntado aos autos para embasar o seu direito as notificacdes
acima ja mencionadas, de fls. 82/89, que ndo possuem nenhuma
especificacdo do produto que a apelante alega fabricar. Observa-se que nas
proprias notificacbes hd a solicitacdo de que seja enviado a LES
TRAITEMENTS DES EAUX POSEIDON INC dados de identificacdo
relacionados a aquisicdo do produto, tais como: endereco da empresa,
preco de compra, faturas, recibos e, inclusive, cOpia de quaisquer
catalogos, anuncios, etc. Tudo referente a compra e venda da possivel
contrafacéo do produto "SATURN CLARIFIER" da apelada, ficando claro
0 caréater investigativo das notificagdes.

Destaque-se que a fl. 818 (item 28) da apelacdo da NEOFIBER
INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. (fls. 811/833) a
apelante afirma que: "Ora, ndo h& duavidas de que tais acusacgdes
mancharam a reputacdo da apelante perante suas clientes, sendo que
algunsdeles deixaram de adquirir novos produtos da apelante, enquanto
outros solicitaram esclarecimentos acerca das acusagdes que vinham
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sofrendo.” Porém, nos autos ndo ha nenhum documento comprobatdrio de
tais fatos que pudessem demonstrar a relacdo comercial da apelante com as
empresas notificadas. Ou seja, ndo consta dos autos nenhum comunicado
oficial das empresas notificadas solicitando informagdes ou outros
documentos tais como: contrato de venda do produto da apelante
("CLARIFICADOR™") celebrado comas empresas notificadas, notas fiscais,
folder, andncios, etc., ndo sendo, portanto, possivel verificar a existéncia
da alegada relacdo comercial da apelante com as respectivas empresas
notificadas.

Outra questdo relevante é que ndo hd nos autos documentos que
venham a comprovar a real existéncia do produto da apelante, limitando-se
a mesma a juntar um parecer técnico, de fls. 164/281, no qual, as fls.
177/178, constam dois desenhos com especificacdes que ndo sdo passiveis
de visualizacdo nem mesmo através de uma lupa, ndo se podendo aferir se
realmente correspondem ao mencionado produto da apelante, ja que ndo ha
nenhum outro documento comprobatorio da existéncia do
"CLARIFICADOR" nos autos (protdtipo, catalogo, etc.). Ora, ndo seria
crivel que a apelante, diante da alegada relacdo comercial com varias
empresas ndo tenha sequer um contrato, nota fiscal ou até mesmo um e-
mail que viesse a demonstrar que produziu e vendeu efetivamente esse
produto para as empresas constantes de fls. 82/89.

Prosseguindo na anélise da questao, a apelante sustenta a existéncia do
legitimo interesse no ajuizamento da presente agcdo juntando aos autos,
quando da interposicdo da sua apelagdo (fls. 811/899), copia da Acéo
Declaratoria n® 0142627-43.2008.8.26.0100 em tramite na Justica Estadual
de S&o Paulo que foi ajuizada pela ora apelante em face da apelada
objetivando a declaracéo de que o seu produto ("CLARIFICADOR™") nédo
infringe os direitos oriundos da patente Pl 98080296-5. Argumenta que na
referida Acdo Declaratdria a empresa LES TRAITEMENTS DES EAUX
POSEIDON INC. afirmou em sua apelacdo, a fl. 841, que o produto
fabricado pela apelante ("CLARIFICADOR") viola os direitos oriundos da
patente Pl 9607800-6, caracterizando assim o legitimo interesse nos
presentes autos.
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Sobre este aspecto, inicialmente saliente-se que da analise das copias
relativas & Acdo Declaratoria n° 0142627-43.2008.8.26.0100 verifica-se
que a ora apelada esclarece que ocorreu um equivoco nas notificacfes
enviadas as clientes da apelante no que diz respeito ao numero da patente
supostamente violada. Ou seja, constou a patente 98080296-5 quando
deveria ter constado a patente Pl 9607800-6 objeto do presente processo,
consoante restou consagrado na sentenca proferida pelo Juizo da 15* Vara
Civel do TJ/SP (em especial a fl. 897).

Outrossim, no que se refere ao fato da apelada nos autos da Acao
Declaratoria n® 0142627-43.2008.8.26.0100  (fl. 841) afirmar que seu
representante legal efetuou visita técnica as empresas notificadas e se
deparou com equipamentos idénticos que foram adquiridos da
"NEOFIBER" n&o tem o conddo de tornar cristalina a questdo, na medida
em gue ndo ha sequer um documento nos presentes autos que demonstre a
comercializacdo do denominado ("CLARIFICADOR"). Pergunta-se: Se a
NEOFIBER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.
realmente vendeu seu produto para as empresas, onde estdo a faturas, notas
fiscais, etc.?

Portanto, adoto como raz6es de decidir os fundamentos da sentenga
ora guerreada que analisou a questdo com coeréncia, in verbis:

- Fls. 806/807 (item 24):

"Se a autora fabrica ou vende produto similar ao protegido pela
Patente, deveria ter demonstrado. Se as notificagoes
prejudicaram sua imagem perante clientes que adquiriram seus
produtos, deveria ter demonstrado, e ndo apenas alegado.
Deveria trazer aos autos a prova da relagdo comercial e qual
produto fabrica ou vende que pode ser considerado concorrente
do "SATURN CLARIFIER". Em suma: caberia a autora
demonstrar qual é a relacdo de direto material que justifica a
sua pretensao no processo. Qual é o fundamento material
do prejuizo a seu negdécio causado pela Pl 9607800-6, que a
torna interessada legitima? E o contrato com as notificadas? E a
producéo de produto similar?
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Entretanto, a autora ndo se desincumbiu do Onus dessa
demonstracdo, mesmo com a oportunidade que teve na réplica.”

Ante 0 exposto, nego provimento ao recurso.

E como voto.

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2016.

ABEL GOMES
Desembargador Federal

VOTO-VENCIDO

(DESEMBAGARDOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO) Com
a vénia do eminente Relator, voto no sentido da dar provimento ao recurso
para anular a sentenca e determinar o retorno dos autos a vara de origem,
para que o juiz prossiga na apreciacdo do mérito, reconhecendo, pois, a
legitimidade da parte para propositura da agdo com base em tudo que disse
na sessdo de julgamento, subscritaem notas taquigraficas acostadas as fls
941/950.

E como voto.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO
22 Turma Especializada

E-mail de 25/5/2016
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GAB/DF ABEL GOMES

PROCESSO 2008.51.01.804700-0 (1P)
CONDUCAO DE JULGAMENTO

DF ABEL GOMES: Egrégia Turma, o proximo pedido de preferéncia é o
processo 1 da pauta ordinaria, cujo Relator é o Desembargador Federal
Ivan Athié. Havera sustentacdo do Doutor Caio Richa.

DF IVAN ATHIE (RELATOR): Senhor Presidente, como o relatdrio tem
apenas uma pagina, ndo sei se o dispenso.

DF ABEL GOMES: Acho que podemos dispensar o relatério, ndo, Doutor?

A sustentacio é pelas duas partes ou s6 poruma? E pelo apelado ou pela
apelante?

DR. ADVOGADO (Pela Apelante): Pela apelante.
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(RELATOR DF IVAN ATHIE)
(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)

PROCESSO 2008.51.01.804700-0 (1P)
SUSTENTACAO ORAL

DF ABEL GOMES: Vossa Exceléncia tem a palavra pela apelante.

DR. ADVOGADO (Pela Apelante): Boa tarde, Exceléncias, Membro do
Ministério Pablico, Diretor de Subsecretaria.

Resumidamente, a acdo tem um pano de fundo patentario; mas existe uma
preliminar processual que foi reconhecida pelo Juiz, ao extinguir o feito por
alegada falta de legitimidade da apelante, minha cliente, no caso, no
sentido de que ela ndo teria comprovado a relagdo comercial comas
empresas que foram notificadas pela apelada, titular da patente anulanda.

Em relacdo as empresas em discussdo, ambas atuam na area de producéo de
papel, producéo de celulose, e, especificamente, na purificagdo da agua
relacionada a producéo final do papel, ou seja, um objeto social bem
especifico. E a apelante, minha cliente, recebeu a noticia de que varios de
seus clientes estavam sendo notificados pela empresa apelada, titular da
patente.

Ent&o, outra alternativa ndo restou a empresa apelante sendo ajuizar acao
de nulidade visando a demonstrar tanto a violagdo a novidade quanto a
atividade inventiva; e isso com base, Exceléncias, em nove documentos da
técnica anterior que foram devidamente comprovados nos autos. E aqui eu
ressalto que, depois do tramite de seis anos da a¢do, coma prolacéo de um
laudo pericial extenso, robusto, em que foram reconhecidas essas
nulidades, tanto a violacdo a novidade quanto a atividade inventiva —
repito, com base em nove documentos de técnica anterior —, 0 Juiz resolveu
reconhecer essapreliminar processuale julgar extinto o feito, sem
resolucdo do mérito, poralegada falta de legitimidade.
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Exceléncias, neste caso, ndo hd como ignorar que foi devidamente
comprovada pela apelante a legitimidade para propora agdo. Foi
devidamente comprovado nos autos que as empresas, que eram sim suas
clientes, foram notificadas pela empresa apelada, e, mais do que isso, que
ha inequivoco interesse de agir — um dos pressupostos da legitimidade
ativa. Porqué?

O resultado final daacdo — repito - serd a anulacdo da patente, ou seja, sera
como se ela nunca tivesse existido — efeito ex tunc. E, portanto, qualquer
empresa, a coletividade e, ébvio, empresas com objeto social voltado para a
tecnologia que outrora estava protegida e que agora esta na coletividade
poderdo usufruir daquela tecnologia.

Entdo, ndo ha como ignorar que a empresa apelante, que tem
inequivocamente como comprovada nos autos a legitimidade, o objeto
social voltado a uma area de grande especificidade, que é a filtragem de
agua necessaria a producéo de celulose, tenha legitimidade necessaria.

Peco vénia para ler uma doutrina a respeito do binbmio necessario a
legitimidade para proporuma acéo.

(Le)

“Segundo Barbosa Moreira, o bindmio, para se ter
legitimidade, € formado por necessidade/utilidade. O
autor deve ter necessidade de ajuizar a acdo, que
devera ser apta a solucionar o litigio instaurado entre as
partes. Inexistindo outro modo capaz de possibilitar o
resultado juridico que se pretende obter coma agéo,
entdo é necessaria; devendo se reconhecer a presenca
do interesse de agir. Além disso, a agdo deve ter
utilidade para a parte que a prop0e, ou seja, deve ser
pertinente ou vantajosa.”

E aqui, Exceléncias, destaco que, na acéo, a utilidade da pretensédo
deduzida em juizo € manifesta porque a apelante, autora da acéo, podera,
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coma obtencdo da nulidade da patente, finalmente usufruir datecnologia e
cessar as notificagdes que foram comprovadamente enviadas pela apelada
aos seus clientes. Com o titulo nulo, reconhecido por um perito nomeado
pelo Juizo — inclusive, foi aberto o devido contraditorio em relagdo ao
laudo pericial produzido nos autos —, isso ird permitir que aquela patente
seja anulada e seja reconhecida a invalidade daquele titulo.

Ao final, Exceléncias, alternativamente, tendo em vista que, como ja falei,
foi produzido laudo pericial robusto nos autos, com o contraditério, em que
todas as partes puderam se manifestar - a empresa apelada optou por
simplesmente n&o apresentar qualquer pedido de esclarecimento ou quesito
suplementar -, a defesa pede que esse laudo pericial seja de pronto
reconhecido por VVossas Exceléncias e que, pelo antigo art. 515 do CPC/73
- equivalente ao art. 1.013 do Novo CPC -, julguem procedente a acéo,
reconhecendo a nulidade do titulo patentério.

Esses s@o os pedidos da apelante. Agradeco a atencdo. Boa tarde!

(RELATOR DF IVAN ATHIE)
(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)

PROCESSO 2008.51.01.804700-0 (1P)
VOTO

DF IVAN ATHIE (RELATOR): Anoto que recebi um bem-elaborado
memorial oferecido pelo Doutor Advogado, a quem cumprimento pela
sustentacéo oral.

O voto € o seguinte:
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(L)

“Eu conhego do recurso porque presentes seus
pressupostos legais (....)

(....) Eu concluo dizendo que a empresa autora nao fez
prova dessas condicdes que deveria ostentar para que
tivesse legitimidade ativa para a propositura da agdo.”

Estou negando provimento ao recurso, mantendo a sentenca que julgou

extinto o processosem julgamento do mérito, em face da ilegitimidade da
autora.

(RELATOR DF IVAN ATHIE)
(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)
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PROCESSO 2008.51.01.804700-0 (1P)
VOTO-VOGAL

DF ABEL GOMES: Eu também recebi o Advogado em meu gabinete, que
me levou 0s memoriais explicando a situacao.

Como esses processos estdo sendo trazidos pelo Relator, e sempre ficamos
no aguardo de seu exame, fiquei na linha de observar o que o
Desembargador Athié teria aferido dos autos com relagcdo tambéem a
sentenca. E me convenci agora, com sua fundamentagdo, de que realmente
a sentenca enveredou... Inclusive, fiz um resumo com base no memorial,
mas estou acompanhando o Relator. Até porque, se for o caso de
comprovar depois e extinguir o processo, ele podera entrar com outra agao.

DF IVAN ATHIE (RELATOR): Parece-me até que nem foi 0 Advogado
que entrou com a agéo.

DF ABEL GOMES: Foi outra pessoa, nao €? Ele assumiu depois.

DF IVAN ATHIE (RELATORY): Ele assumiu depois.
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(RELATOR DF IVAN ATHIE)
(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)

PROCESSO 2008.51.01.804700-0 (1P)
VOTO-VOGAL

DF MESSOD AZULAY: Senhor Presidente, se bem entendi, a parte
autora, Neofiber Industria e Comércio, entrou com uma agao para anular
uma patente. E isso?

DF IVAN ATHIE (RELATOR): Sim.

DF MESSOD AZULAY: Porque pretende anular essa patente? Porque ela
fabrica um produto que esta sendo objeto de impugnacéo por parte de
alguém que detém uma patente.

DF ABEL GOMES: Isso.

DF MESSOD AZULAY: Quem fabrica essa patente, quem tem a
titularidade dessa patente notifica os clientes da apelante, dizendo o
seguinte: “Eu soutitular dessapatente e vocés nao podem fazer uso desse
equipamento porque tenho exclusividade em relagao a ele.”

A discussao é exatamente saber se esse produto pode ser fabricado por
qualquer um ou se s6 pode ser fabricado pela apelada - Poseidon -, ou seja,
se hé& novidade, ou ndo, nessa patente.

N&o vejo porque dizer que ela ndo teria legitimidade para questionar a
patente se ela fabrica esse produto.

Nao quero ir adiante, mas acho que seria o caso de ir adiante, se o laudo
diz: “Nao ha novidade nessa patente.” Até poderia avancar no julgamento.
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Mas eu néo faria isso neste momento porque ndo conhecgo o laudo pericial,
embora a parte esteja dizendo que o laudo é conclusivo, taxativo, quanto a
nulidade da patente. Entdo, a principio, eu daria provimento para que 0 Juiz
apreciasse o merito da questéo.

DF ABEL GOMES: Vossa Exceléncia ndo vai nem aplicar o art. 515?

DF MESSOD AZULAY: Eu estaria tendente a aplicar o novo art. 1.013,
que corresponde ao art. 515.

DF ABEL GOMES: Dando provimento ao recurso?
DF MESSOD AZULAY: Eu néo entendi o porqué da ilegitimidade.

Vamos imaginar que alguém fabrica um computador, e esse computador é
objeto de uma patente. Alguém fabrica 0 mesmo computador e esta sendo
notificado para ndo utilizar esse computador. Entdo, eu tenho legitimidade
para dizer: “Eu posso fabricar porque ndo ha novidade nisso.” Portanto,
tenho o direito de entrar e questionar essapatente e quem dira se ha
novidade ou n&o é o Judiciario.

Eu ndo entendi porque o Juiz disse que a empresa ndo tem titularidade.
Alias, eu até entendo, de uma certa forma, ja que a empresa ndo foi
notificada pessoalmente. Os clientes dela é que foram notificados. Mas isso
esta afetando a producéo, porque ela é fabricante do produto.

Entdo, parece-me que haveria legitimidade. Portanto, eu daria provimento
para anular a decisdo, determinando que o Juiz prossiga e julgue o mérito
daacdo.

DF ABEL GOMES: Vossa Exceléncia, entdo, vai dar parcial provimento
porque o Advogado pede que seja julgado.

DF MESSOD AZULAY: Paraeu julgar pelo art. 1.013, eu teria que

examinar o laudo, e ndo o tenho a médo agora; mas acho que haveria
legitimidade.
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Entdo, dou parcial provimento ao recurso para determinar a nulidade da
decisdo, determinando que o Juiz profira a sentenga - examine 0 mérito da
deciséo.

(RELATOR DF IVAN ATHIE)
(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)

PROCESSO 2008.51.01.804700-0 (1P)
PEDIDO DE VISTA
DF ABEL GOMES: Entéo, vou pedir vista.
DF MESSOD AZULAY:: Peco vénia ao eminente Relator.

DF IVAN ATHIE (RELATOR): Claro!
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DF MESSOD AZULAY: Agora eu entendi 0 que o eminente Relator falou.
Sua Exceléncia entendeu que ndo havia legitimidade porquea notificagao
néo foi dirigida diretamente ao fabricante.

DF IVAN ATHIE (RELATOR): E a sentenca também.
DF ABEL GOMES: A sentenca diz o seguinte:
(LE)

“A demandante, entretanto, sustenta ter interesse
proprio para ser legitimada na pretenséo de obter a
nulidade da patente, mas disso ndo faz prova.

N&o ha demonstracéo de que as notificadas eram
clientes da autora, de que o produto imputado como
contrafacdo tenha sido fabricado porela e que produto
seria esse.

Da leitura da Clausula 22 de seu Contrato Social,
observa-se que tem por atividades a “fabricagao,
comércio, importacéo e exportacdo de maquinas,
aparelhos e pecas para a industria de celulose, papel e
papeldo, instalacéo, reparacdo e manutencéo de
maquinas e aparelhos para a inddstria de celulose,
papel e papelao”.

Entretanto, a partir da clausula ‘tal’, ndo se pode
concluir...”

E, entdo, ele vai listando o que ndo se pode concluir.
DF MESSOD AZULAY: E interessante pedir vista.
DF ABEL GOMES: Eu vou pedir vista até por uma questdo pratica. Sendo,

0 que vai acontecer? Como VossaExceléncia também néo adentrou o
merito, vai ficar uma discussao...
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(RELATOR DF IVAN ATHIE)
(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)

PROCESSO 2008.51.01.804700-0 (1P)
AGUARDO DE VISTA

DF MESSOD AZULAY: Entdo, eu vou aguardar a vista de Vossa
Exceléncia.

DF ABEL GOMES: Porque, caso contrario, vai ficar uma discusséo de
recurso sé quanto a extingdo do processo, Ndo vai se esgotar 0 merito e vai
levar essa questdo para frente. Entdo, talvez seja mais pratico eu pedir vista.
Mas vou traduzir tudo o que foi feito até aqui.
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(RELATOR DF IVAN ATHIE)
(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)

PROCESSO 2008.51.01.804700-0 (1P)
RESULTADO PARCIAL

No processo 1 da pauta, apds o voto do Relator, negando provimento ao
recurso para manter a extingdo do processo,acompanhado do
Desembargador Federal Abel Gomes, e do voto-vogal do Desembargador
Federal Messod Azulay, que dava provimento ao recurso para anular a
sentenca e determinar o retorno dos autos a Vara para que o Juiz
prosseguisse na apreciacdo do merito, valendo-se da faculdade regimental,
0 Desembargador Federal Abel Gomes resolveu pedir vista do processo.

Fica suspenso o julgamento, com essa certid&o.
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(RELATOR DF IVAN ATHIE)
(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)

EMENTA

APELACAO CIVEL — PROPRIEDADE INDUSTRIAL -
NULIDADE DE PATENTE DE INVENCAO — LEGITIMO INTERESSE
PARA PROPOSITURA DA ACAO — ART. 56 DA LEI N° 9.279/96 -
RECURSO DESPROVIDO.

| — O artigo 56 da Lei n® 9.279/96, que regulamenta a
Propriedade Industrial, autoriza que a a¢do de nulidade de patente seja
intentada “pelo INPI ou por qualquer pessoa com legitimo interesse”. Da
leitura do texto legal, verifica-se que ndo é qualquer pessoa que possui
legitimidade para propor a aludida acdo de nulidade, mas apenas aquela
que tem legitimo interesse, sendo evidente que o interesse aqui tratado € de
direito material, de natureza econdmica, devendo por iSSO mesmo ser
objetivamente comprovado;

Il - A despeito de ter sua legitimidade expressamente questionada
na contestacdo, a autora, na réplica, ndo comprovou materialmente qual
seria sua relacdo comercial com as empresas notificadas e qual produto que
fabrica ou comercializa poderia ser considerado contrafacédo ao objeto da
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patente anulanda, ou seja, a recorrente deixou passar in albis a
oportunidade de demonstrar qual seria 0 suposto prejuizo efetivo que por
ventura estaria sofrendo com a manutengcdo da higidez do aludido
privilégio patentario;

I1l - Como a comprovacdo objetiva da legitimidade para a
propositura da a¢do de nulidade de patente decorre de expresso comando
legal (art. 56 da LPI), ndo ha qualquer violagcdo aos principios
constitucionais do acesso a justica e da livre concorréncia, aos dispositivos
da Lei da Propriedade Industrial e do Codigo de Processo Civil, que
resulte do decreto judicial recorrido;

VI - Apelacéo desprovida.

ACORDADO

Prosseguindo no julgamento conforme técnica prevista no artigo
210-A do Regimento Interno desta Eg. Corte, apds os votos dos Exmos.
Srs. Desembargadores Federais Marcello Granado e Simone Schreiber, a
Turma, por maioria, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do
Exmo. Sr. Relator, Desembargador Federal Ivan Athié, acompanhado pelos
Exmos. Srs. Desembargadores Federais Abel Gomes e Simone Schreiber,
vencidos 0os Exmos. Srs. Desembargadores Federais Messod Azulay Neto e
Marcello Granado que davam provimento ao recurso.

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2017 (data do julgamento).

ANTONIO IVAN ATHIE
Desembargador Federal - Relator
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