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RELATORIO

Trata-se de apelacdo civel interposta por TRAVMEDWSTRIA
METALURGICA LTDA, contra sentenca proferida nos @sitda acéo de
rito ordinario proposta por REDEX TELECOMUNICACOHS DA, em
face da ora apelante e do INSTITUTO NACIONAL DE AHREDADE
INDUSTRIAL - INPI, objetivando a nulidade da paterde invencao PI
9704810-0, depositada pela primeira ré em 12/09/198b o titulo de
"Trava de Tampao".

Alegou a autora-apelada, na peticao inicial, gpatante da empresa re
estaria compreendida no estado da técnica na datsed deposito,
porquanto suas reivindicacdes ja teriam sido gmaeeis pelas patentes
americanas US 4,964,755 e US 1,287,290, n&o preedchdessa forma, os
pressupostos de patenteabilidade da novidade tevidkade inventiva.

As fls. 916/927, a ré Travmet, alegando cerceameatgodefesa,
interpds agravo retido em face da decisdo de #18/991, que indeferiu o
pedido de formulac&o de novos quesitos suplemengaserem submetidos
ao perito judicial.

Apos regular tramitacdo do feito, sobreveio a seratale fls. 941/949,
gue julgou procedente o pedido, com fulcro no a49, |, do CPC,
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decretando a nulidade da patente de invencdo RI8370, condenando a
empresa ré ao pagamento de custas e de honordriosaticios de 20%
(vinte por cento) sobre o valor da causa monetamden corrigido.
Outrossim, deferiu a antecipacdo dos efeitos delatutdeterminando a
imediata suspenséo da patente anulanda, deveridBl @ublicar a deciséo
na proxima edicdo da RPI e em seu site oficial.

Embargos de declaracao interpostos as fls. 950354uais ndo foram
conhecidos, conforme deciséo de fls. 974/976.

Em suas razdes de apelagcado, as fls. 978/992, areetm reitera os
argumentos levantados nos embargos, alegando geetenca revela falta
de compreensédo sobre a esséncia do objeto patentseadscentando que
foram desconsiderados seus argumentos, bem coraado kécnico pela
mesma apresentado.

Sustenta que, tanto o INPI, como o perito do Jdéwaram de analisar
o0 resultado pratico obtido pela disposi¢cédo do msoamde acionamento das
travas do tampao em associagdo com a construtesidkd chave de
acionamento, o qual objetiva impedir a identificacda forma e da
localizacdo do mecanismo de acionamento das tral@stampéo,
asseverando, por fim, que tal fato atesta a praséacgtividade inventiva,
pois esse impedimento da identificacdo da formaaelatalizagcdo do
mecanismo de acionamento né&o teria sido antecipalds anterioridades
apresentadas. Pugna, assim, pelo provimento dospecpara que seja
totalmente reformada a sentenca, invertendo-sawsda sucumbéncia.

Recebido o recurso no efeito devolutivo, e com reorazdes (fls.
997/1009), foram os autos remetidos para este fAalbucom vistas a
Procuradoria Regional da Republica, que opinou piesprovimento do
recurso (fls. 1013/1020).

E o relatorio. Peco dia.
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Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2013.

ANTONIO IVAN ATHIE
Desembargador Federal — Relator

VOTO

Preliminarmente, ndo conheco do agravo retido €l€916/927, tendo
em vista que nao foi requerida a sua apreciacaegterTribunal, quando da
interposicdo do recurso de apelacdo, segundo pxesor paragrafo 1°, do
art. 523, do Codigo Processual Civil.

Todavia, conheco do recurso de apelacdo, uma esEemes seus
pressupostos legais.

Como relatado, trata-se de acao de nulidade deadnanistrativo
levado a efeito pelo INPI, consistente na conceskidcarta Patente Pl
9704810-0, referente a "Trava de Tampao", de tiddde da empresa
Travmet Industria Metalurgica Ltda.

Em que pese as razOes da apelante, a sentencaendécenreforma,
pois bem decidiu a questdao, nada havendo a seradepavalendo dela
transcrever os seguintes lances (fls. 944/948):

"Pretende a empresa autora, em sintese, a declaraca
de nulidade da patente de invencé&o n.° Pl 97048X6f6rente
a “trava de tampao”, por entender que o seu objesmece de
novidade e atividade inventiva, ja estando 0 seyetob
compreendido no estado da técnica na época do depos
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Na definicdo de DENIS BORGES BARBOSA (in Uma
Introdug&o a Propriedade Intelectual, 2.ed., Lundemis, Rio
de Janeiro, 2003, p.335:

“Uma patente, na sua formulacdo classica, € um
direito, conferido pelo Estado, que da ao seu ditd
exclusividade da exploracdo de uma tecnologia. Como
contrapartida pelo acesso do publico ao conheciment
dos pontos essenciais do invento, a lei da acatitda
patente um direito limitado no tempo, no pressupdst
gue é socialmente mais produtiva em tais condigdes
troca da exclusividade de fato (a do segredo da
tecnologia) pela exclusividade temporaria de doeit

A patente de invengdo possui trés requisitos
tradicionais: novidade, atividade inventiva e wldde
industrial.

No caso dos autos, a parte autora entende queenfet
discutida ndo preenche 0s necessarios requisitasodadade e
da atividade inventiva, afirmando que seu objeto ga
encontrava no estado da técnica na data do depdsito
(12/09/1997), como pretende demonstrar pelos doctose
juntados aos autos, que constituiiam anterioridade
impeditivas, quais sejam as patentes norte-ameagalblS
4.964.755 e US 1.287.290.

O INPI, ao proceder ao reexame técnico da matéria
(fls.318/323), com a analise de toda a documentacdzida
pela parte autora, concluiu pela procedéncia doigedeis que
tal documentacdo comprovaria que o objeto da patearece
de atividade inventiva. Confira-se:

“(..))
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A patente se refere a “trava de tampao” tendo
como elementos duas unidades basicas, sendo a
primeira unidade a “trava de tampao” e a segunda
unidade a “chave de manobra” e tendo como objetivo
oferecer protecdo contra violacbes de caixas de
passagem de redes subterrdneas de agua, esgotas, ag
pluviais, eletricidade, telefénicas, gas e do tamgaé
constituido por um acionador rotativo que gira dent
de sua sede, conectado por pinos de fixacdo asdst
travamento. Quando € girado o acionador rotativo
movimenta as hastes para travar ou soltar o tamgéo
seu aro. O giro do acionador rotativo é conseguyido
meio de chave de manobra, que penetra no orifioio d
tampao com as aletas recolhidas. Apés a penetragédo
aletas se abrem, encaixando-se no canal do acianado
rotativo, podendo assim transmitir o0 movimento ole g
necessario. Quando em desuso, o orificio do tangpao
obturado por uma tampa, impedindo a penetracao de
agua.

()

O ESTADO DA TECNICA CITADO NA ACAO

A autora cita os documentos US 4964755 e US
1287290 para comprovar a auséncia de novidade e
atividade inventiva da patente em tela.

()

US 4964755 ensina trava de tampao aplicada em
tampdes de caixas de inspecdo e bueiros
compreendendo um sistema de travamento e uma chave
de manobra, a chave de manobra (60) € o elemento
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principal do sistema de travamento em que a abaréur

o fechamento da trava € feito a partir das aletés)(
fixas dispostas na chave de manobra (60) e ques apo
passagem pela abertura (22), cooperam com um
atuador (50) de ferrolho (11).

()

US 1287290 ensina trava de tampao aplicada em
tampbes de <caixas de inspecdao e bueiros
compreendendo basicamente um sistema de travamento
e uma chave de manobra, a chave de manobra (21)
fazendo fechamento da trava a partir das aletas 209
gue se encontram montadas sobre a haste (21) amass
através de orificio (22) e entalhe (18) e apos a
passagem, as aletas (19, 20) cooperam com um atuado
(16) de ferrolho (10, 11).

ANALISE COMPARATIVA

Analisando o quadro reivindicatorio patenteado
em vista do estado da técnica citado, fica consata
existéncia de novidade entre a reivindicacdo 1 e a
técnica anterior citada.

A diferenca mais evidente entre a reivindicacao 1 e
o estado da técnica representado por US 4964755 e U
1287290 consiste no fato das aletas (15) se ere@mtr
em uma posicao de reclusao antes da passagem por um
orificio (10) e apds a passagem, as aletas (1&bsem.

Outra diferenca constante da matéria da patente
(reivindicacéo 13) € a previsdo de um obturador) (18
orificio (10) quando este ndo esta em uso.

Estas diferencas foram reconhecidas pelo Eng°
Antonio de Padua da Cunha Coelho em seu parecer (ve
fls 44, 52, por exemplo) o que se contrapfe a sua
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afirmativa de que a matéria da patente é desprodiela
novidade.

Entretanto, a previsdo de aletas moveis, que
permanecem em uma posicao de reclusao para permitir
sua passagem atraves do orificio (10) € uma solugéo
opcional a previsdo de entalhe no orificio para
passagem de aletas fixas, conforme ensinam o0s
documentos do estado da técnica. Tal solugdo @ vist
como uma alternativa passivel de ser alcancadaupor
técnico com conhecimentos na area, dentro do ambito
de seus conhecimentos, n&o constituindo, assim,
atividade inventiva.

Assim, a reivindicacéo 1 falha em definir atividade
inventiva sobre o estado da técnica contrariando 0s
artigos 8° e 13 da Lei 9279/96.

As reivindicagcbes dependentes 2 a 13 descrevem
essencialmente o funcionamento de algumas partes
componentes do objeto da patente, como apontado pel
Eng® Antonio de Padua da Cunha Coelho em seu
parecer (ver fls 53, 58, por exemplo). Essas
reivindicagcbes dependentes n&o caracterizam as
particularidades do pedido e nao definem, de modo
claro e preciso, a matéria objeto da protecdo, send
assim, imprivilegiaveis por falta de clareza (adi@5
da LPI).

As reivindicagbes, por conterem  textos
explicativos, ndo atendem as disposicOes previstas
artigo 19 da Lei 9279/96 em vista do item 15.1k3cie
dispbe sobre a ndo aceitacdo de reivindicacbes com
trechos explicativos com relacdo ao funcionamento,
vantagens, e simples uso do objeto.

CONCLUSAO
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Apos andlise da matéria da patente P19704810-0,
em vista dos argumentos da autora e do estado da
técnica citado, constatamos que 0 quadro
reivindicatorio patenteado ndo atende aos requssito
legais estabelecidos pelo artigo 8° em vista dmarl3
e artigos 19 e 25 da Lei 9279/96.”

Determinada a realizacédo de prova pericial (fl.725)
encontra-se 0 respectivo laudo as fls.808/836. @aunco
referido laudo que a patente em questdo nédo atemue
critérios da novidade e da atividade inventiva. Feita uma
analise da patente anulanda e um estudo comparaia®
anterioridades apresentadas com o quadro reivindida da
patente, concluindo que o estado da técnica, catanbiado
pelos documentos US 4.964.755 e US 1.287.290, ipatec
integralmente a matéria da patente em litigio. Daudo,
destaco, ainda:

“A obviedade do sistema de travamento pode ser
explicada. A obtencao da transformacao do movimento
circular em longitudinal (linear, reto) € tao Obvigue
na década de 70 (1970), surgiram os famosos Tornos
Automaticos para usinagem (fabricacdo) de pecas
metélicas, que usavam basicamente esta transformnaca
de movimento, através de “cames”, que sao
componentes mecanicos com uma base de disco circula
com saliéncias externas que ao girar, geram no
seguidor (haste reta) um movimento longitudinabt
radial em relacdo a elas. A forma como séo aciorsado
0s elementos rotativos para a obtencao de deslat@me
longitudinal (radial ou perpendicular — ao longo do
raio — em relacéo ao tampé&o de bueiro) € uma té&cnic
de dominio de qualquer técnico no assunto ha muito
tempo, independentemente se for disco dentad@salet
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(pinos) fixos ou aletas retrateis ou até manualment
por um sistema elétrico ou mecanico.”

Quanto a novidade, entendo assistir razdo ao INPI,
ndo as conclusdes exaradas pelo Sr. Perito. Analigaos
documentos US 4.964.755 e US 1.287.290, apontanio® C
anterioridades, verifico que nenhum deles antecipa
integralmente a matéria da patente em litigio, e
marcantes diferencgas, notadamente a previsao delhtarador
no orificio, quando este ndo esta em uso, e odatas aletas se
encontrarem em uma posi¢cdo de reclusdo antes dsagam
por um orificio.

A diferenca mais evidente entre a reivindicacdo 1 e
0 estado da técnica representado por US 4964755e U
1287290 consiste no fato das aletas (15) se ere@mntr
em uma posicao de reclusao antes da passagem por um
orificio (10) e apds a passagem, as aletas (1&bsem.

Outra diferenca constante da matéria da patente
(reivindicacéo 13) é a previsao de um obturador) (18
orificio (10) quando este nao esta em uso.

Assim, ndo estando a matéria do objeto da pateffte n
Pl 9704810-0 comprovadamente antecipada em umaaunic
fonte, considero que a mesma € dotada de novidsalere o
tema, anota DENIS BORGES BARBOSA, in “Tratado da
Propriedade Intelectual: Patentes”, Lumen Juris,oRde
Janeiro, 2010:

“Afirma-se que havera novidade sempre que o0
invento ndo seja antecipado de forma integral por u
unico documento do estado da técnica. Tal
entendimento, que encontra guarida, por exempls, no
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Parametros de Exame do EPO (C-IV, 7.1), tem certas
excecOes — a mais relevante das quais a que permite
combinar documentos quando estejam literalmente
referenciados uns nos outros, de tal forma querodr

do oficio combinaria naturalmente as informacdes. N
dizer corrente no procedimento europeu, o estado da
técnica ndo pode ser lido como um mosaico de
anterioridades.

Tal principio se estende também aos outros
elementos do estado da técnica — um s6 uso publico,
uma so citacdo; em certos casos, mesmo a combinacao
de elementos reivindicados separadamente num soO
documento (se a citagdo € naturalmente complexa,
como longas listas, separadas, de elementos gusinico
nao consistiria anterioridade.

Dizem as Diretrizes de Exame do INPI:

1.5.4. Falta de novidade

(...) Como regra geral entende-se que ha novidade
sempre que a invencdo ou modelo ndo e
antecipado de forma integral por um Unico
documento do estado da técnica. (...)

No caso de um documento (primeiro documento)
referindo-se explicitamente a um outro documento
gue fornece informacdo mais detalhada sobre
certas caracteristicas, o ensinamento deste ultimo
documento deve ser considerado como
incorporado ao primeiro documento que contém a
referéncia.

Assim, o que o Perito ou examinador tem de fazer é
indicar qual a fonte (documento ou outra fonte) que

10
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reproduz integralmente o contido na reivindicacam d
privilégio em questdo. Uma unica fonte. O perito ou
examinador nao pode combinar fontes. Se nao for
possivel determinar a integralidade da revelacéaetae
unica e integral fonte, ha novidade”.

Ja guanto ao requisito da atividade inventiva, taot
laudo pericial quanto o parecer técnico do INPI gergem
guanto a constatacdo de nao estar presente na featef Pl
9704810-0, pois a previsao de aletas moveis fosidenada, de
acordo com o estado da técnica a época do dep@sitop uma
solucao obvia para um técnico no assunto.

Assim, ausente o requisito da atividade invenfuigo
que deve ser decretada a nulidade da patente @émgédo n.° Pl
9704810-0."

Como visto acima, bem houve a sentenca ao julgaedente o pedido
de nulidade do ato administrativo que concedeugistre da patente de
invencdo em comento, ao concluir que lhe falta quisito da atividade
inventiva.

Com efeito, a auséncia da atividade inventiva @matna espécie,
tendo em vista a obviedade do sistema utilizad@ martravamento do
tampdo sob andlise, o qual se utiliza de técnicstaativa que ha muito
tempo ja se encontrava sob o dominio de qualquericte no assunto,
conforme esclarecido pelo Setor Técnico da Autargeomo também pelo
Expert do Juizo.

Por outro lado, o alegado efeito pratico alcangaela disposicéo do
sistema, o qual impediria a identificacdo da forenala localizacdo do
mecanismo de acionamento das travas do tamp&ouaoiogpossa ser
considerado novo, ou diferente, ndo induz a coéolude que houve

11
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atividade inventiva, na espécie, e tampouco conseleonfunde. Como ja
visto, as anterioridades apontadas ja teriam gradoi 0 objeto da patente
anulanda, evidenciando que esta ndo apresentdaalevinventiva.

No tocante a alegacdo de que a sentenca deixoe geosunciar a
respeito do laudo técnico apresentado pela aupmiarste, ndo ha qualquer
omissdo que decorra do julgado, uma vez que o tremis hdo esta
obrigado a rebater todos os argumentos, ou a dexidaso como quer a
parte, mas sim julgar as questbes que lhe sdo sdasele acordo com o
seu livre convencimento, utilizando-se das provass dautos, da
jurisprudéncia e da legislacéo aplicavel, confosmeleu na hipotese.

Destarte, restando claro que as reivindicacbesdamnha patente sob
analise ndo atendem ao disposto no art. 8° da9d.8i276/96, em face do
previsto em seu art. 13, deve ser a mesma anutaday corretamente
entendeu a Preclara Sentenciante Monocratica.

Ante o0 exposto, ndo conheco do agravo retido, @Ew ter sido
requerida expressamente a sua apreciacao por egtendl, e nego
provimento ao recurso, mantendo na integra a teisea recorrida.

E como voto.

ANTONIO IVAN ATHIE
Desembargador Federal — Relator

EMENTA

APELACAO CIVEL E AGRAVO RETIDO - PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - NULIDADE DE PATENTE DE INVENCAO - FALTA

12
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DE ATIVIDADE INVENTIVA - RECURSO DESPROVIDO E AGRAD
RETIDO NAO CONHECIDO.

| - A auséncia da atividade inventiva é patenteesiécie, tendo em
vista a obviedade do sistema utilizado para o mavao do tampao sob
analise, o qual se utiliza de técnica construtive ba muito tempo ja se
encontrava sob o dominio de qualquer técnico nanéss conforme
esclarecido pelo Setor Técnico do INPI, como tampélm Expert do Juizo;

Il - O alegado efeito pratico alcancado pela dig@msdo sistema, o
gual impediria a identificacdo da forma e da l@sjao do mecanismo de
acionamento das travas do tampao, conquanto pessarssiderado novo,
ou diferente, ndo induz a conclusdo de que houvaade inventiva, na
especie, e tampouco com ela se confunde. Comai@, s anterioridades
apontadas ja teriam antecipado o objeto da patenianda, evidenciando
gue esta ndo apresenta atividade inventiva;

[Il - Agravo retido que nao se conhece, por nasitw requerida a sua
expressa apreciagao por este Tribunal,

IV - Apelacao desprovida.

ACORDAO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em queps#ies as acima
indicadas, decide a Primeira Turma Especializadaldiounal Regional
Federal da 22 Regiao, por unanimidade, nao conltkreygravo retido e
negar provimento ao recurso, na forma do voto dat&e

Rio de Janeiro, 17 /12 /2013 (data do julgaojent

ANTONIO IVAN ATHIE
Desembargador Federal — Relator
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