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Apelacgéo Civel - Turma Especialidade | - Penal, Previdenciério e Propriedade Industrial
N° CNJ : 0805042-76.2010.4.02.5101 (2010.51.01.805042-9)

RELATOR : Desembargador Federal ABEL GOMES

APELANTE : GERALDO RAFAEL DA SILVA

ADVOGADO : ANTONIO SERGIO BERNARDES DE ALMEIDA

APELADO : CASA FORTE IND/ DE EQUIPAMENTO P/ LATICINIO LTDA E OUTRO
ADVOGADO : JOSAY CORREIA DE SANTANA JUNIOR E OUTRO

ORIGEM : 132 Vara Federal do Rio de Janeiro (08050427620104025101)

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL — APELACAO CIVEL- CERCEAMENTO DE DEFESA -
INEXISTENCIA- NULIDADE DA SENTENCA - NAO CABIMENTO - NULIDADE DA PATENTE
MODELO DE UTILIDADE - CABIMENTO — NAO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
NECESSARIOS PARA ESTA MODALIDADE

1- Impossibilidade de nulidade de sentenca por cerceamento de defesa. Inexisténcia de
cerceamento de defesa, pois 0 apelante indicou expressamente em seu requerimento de fls.
1002/1006 a producgao de prova pericial no "Libro de Instrucciones" para a identificacdo da
autoria e se 0 mesmo nao sofreu manipulagdes e alteragdes editoriais, bem como o depoimento
da testemunha arrolada;

2- Recurso no qual se discute se a patente modelo de utilidade MU 7802799-3, ja se
encontrava no estado da técnica quando do seu pedido de depdésito, na medida em que,
segundo o apelado, existiam anterioridades impeditivas;

3- Existéncia de documentos suficientes de que a patente MU 7802799-3 do apelante n&o
preencheu os requisitos legais;

4- Apresentacdo de nota fiscal de venda de uma desnatadeira modelo 29 AE, que
conjuntamente com o catalogo "Libro de Instrucciones" comprovava a sua existéncia
anteriormente ao depdsito do pedido de patente MU 7802799-3,

5- Apelacao conhecida e néo provida.

ACORDAO
Vistos e relatados os presentes autos, em que sao partes as acima indicadas, acordam os
Membros da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 22 Regiao, por
unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2015.

ABEL GOMES



PODER JUDICIARIO
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Desembargador Federal
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APELANTE : GERALDO RAFAEL DA SILVA
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RELATORIO

Trata-se de apelacéo civel interposta por GERALDO RAFAEL DA SILVA (fls.1275/1287),
contra a sentenca proferida pela MM. Juiza da 132 Vara Federal/RJ, Dra. Marcia Maria Nunes
de Barros, nos autos do processo n°® 0805042-76.2010.4.02.5101, na qual julgou procedente o
pedido de nulidade da patente de modelo de utilidade MU 7802799-3, de titularidade do
apelante.

acao foi ajuizada por CASA FORTE INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO PARA LATICINIO
LTDA., em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e GERALDO
RAFAEL DA SILVA, objetivando em tutela antecipada, a suspenséo dos efeitos da patente MU
7802799-3, intitulada "DESNATADEIRA". No mérito requereu que fosse declarada a nulidade da
patente em questao.

Para tanto, sustentou a autora que as chamadas "desnatadeiras” ndo constituem uma
novidade, pois a 12 patente de desnatadeira foi concedida, em 1883, para a empresa suica Alfa
Laval. Alegou que o objeto da patente de modelo de utilidade MU 7802799-3 n&o apresenta
novidade, pois estava no estado da técnica muito antes do seu pedido de depdsito, ocorrido em
31/03/1998 (f1.507), que o objeto desta patente € uma cépia da Desnatadeira 29 AE criada pela
empresa Alfa Laval anos antes do depésito da patente que se quer anular e que diversas
patentes estrangeiras antecipam o contetdo da patente em questéo, tais como: GB 708.710 A;
GB 285.088; GB 443.204; GB 694.231 e US 546.694.

Expds que a patente MU 7802799-3 é nula por ndo atender o art. 25 da LPI, ndo havendo
clareza e precisdo na redacgéo de suas reivindicagdes, na medida em que apenas caracterizam
uma espécie de maquina com motor interno, transmissao por correia e rotor flexivel, ndo sendo
possivel determinar, exatamente, qual foi o aperfeicoamento que o titular da patente queria
proteger, e que se a novidade que se queria proteger era um sistema de transmiss&o por correia
e um sistema que permite a flexibilidade do conjunto, deveriam ter sido esses elementos os
caracterizadores da patente em questdo e nao um aspecto construtivo genérico duma maquina
gue contivesse esses elementos.

Informou que o réu da a¢éo de nulidade, GERALDO RAFAEL DA SILVA, ingressou com
acao judicial na 12 Vara Civel da Comarca de Goiana (coOpia integral do processo as fls.
240/390) em face da empresa autora pedindo a abstencao de fabricacdo e comercializagcéo da
desnatadeira por estar protegido pela patente MU 7802799-3. Informa, ainda, que naquele
processo, foi produzida prova pericial tendo sido concluido que a desnatadeira patenteada néo
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continha nova forma ou disposicdo em comparacédo com o modelo 29 AE da empresa Alfa Laval
e que sdo conceitualmente idénticas. Aduz que, contrariando o laudo pericial, o Juizo acolheu a
pretensdo do autor da acéo judicial, GERALDO RAFAEL DA SILVA, condenando a empresa
CASA FORTE INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO PARA LATICINIO LTDA. a abstencio da
fabricacéo e comercializacédo da desnatadeira.

A autora aduziu, ainda, que paralelamente ao tramite daquela acao judicial, interpds junto
ao INPI pedido administrativo de nulidade da patente MU 7802799-3 ao fundamento de a
mesma constituia uma copia servil da desnatadeira modelo 29 AE, apresentada no catalogo da
empresa Alfa Laval. A Autarquia considerou haver identidade entre as desnatadeiras, porém
julgou improcedente o pedido de nulidade j& que ndo havia data no referido catalogo, ndo se
conseguindo, desta forma, provar a anterioridade da desnatadeira 29 AE em relacao ao
depdsito do pedido de patente objeto da demanda.

As fls. 857/858 foi deferido o pedido de antecipacédo da tutela para suspender os efeitos
da patente MU 7802799-3.

Contestacado do INPI as fls. 869/882, aduzindo que reexaminou a matéria e concluiu que,

diante da documentacéao trazida aos autos do atual processo (0805042-76.2010.4.02.5101), a
autora tem razdo, mormente diante de trés documentos que apresentam elementos que podem
ser usados para questionar a validade da patente, a saber:
- Patente GB 708.710, depositada em 23/12/1952 (fls. 800/805, com traduc¢dao as fls. 793/799),
gue seria o documento mais proximo do objeto da patente de invencdo em questédo e poderia
ser usado, pelo menos, para limitar o escopo de protecao do quadro reivindicatério da patente
MU 7802799-3;

-Catalogo da empresa Alfa Laval (Libro de Instrucciones-Desnatadeira Tipo 29 AE), fls. 125/156
com traducao juramentada as fls. 158/161, no qual é visto em suas figuras que a desnatadeira
modelo 29 AE é idéntica a desnatadeira da patente MU 7802799-3, sendo as caracteristicas
técnicas todas iguais, porém, como o referido catalogo ndo apresentava data, isoladamente néo
poderia ser usado para indicar que a desnatadeira Alfa Laval modelo 29 AE é anterior a data de
depdsito da patente em questéao,

- Nota fiscal de venda de uma desnatadeira em 09/08/1996, pela empresa Tetra Pak para o
Laticinio Londrina (fl. 789), referente a uma desnatadeira modelo 29 AE. Tal nota fiscal poderia
ser usada conjuntamente com o catalogo anteriormente citado para comprovar que a
desnatadeira Alfa Laval modelo 29 AE ja existia, pelo menos, na data de sua venda, sendo esta
data anterior ao depésito do pedido de patente MU 7802799-3, ocorrido em 31/03/1998.

Contestacao da empresa ré as fls. 900/909, alegando que o catadlogo da empresa Alfa
Laval ndo apresentava data de publicacdo, ndo se podendo desta forma falar em estado da
técnica e/ou auséncia de novidade de uma patente se ndo houver documento datado capaz de
comprovar que o seu objeto ja era de conhecimento publico quando da data de seu depésito
perante o INPI, que quando do depdsito de sua patente ja existiam outras desnatadeiras no
mercado, mas desenvolveu um novo sistema que resultou em um novo modo de operagao no
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mercado de maquinas, suprindo as necessidades ndo s6 das pequenas como também das
médias industrias de laticinios e derivados do leite.

Alegou, ainda, que o objeto da patente MU7802799-3 ndo teve como base a desnatadeira
modelo 29 AE, e sim, foi baseada em uma desnatadeira ja existente, a desnatadeira 29 R, tendo
sido desenvolvido o pé de apoio da maquina, inserida a correia chata que faria girar polias feitas
em material plastico de alta resisténcia e baixa vibracdo, bem como a modificacdo da carcaca e
do bojo, que eram produzidos em ferro fundido e carbono e que passaram a ser produzidos em
aluminio e aco inoxidavel. Exp6s que a patente em litigio foi construida de forma a ter identidade
mercadoldgica prépria, ndo havendo possibilidade de ser tida como copia de outras maquinas.

A fl. 1213, a empresa Alfa Laval, em atendimento ao Oficio N° OFI 0037000181-5/2011,
de 05/07/2011(oriundo da 132 Vara Federal), confirma a autenticidade do " Libro de
Instrucciones" informando que o mesmo diz respeito a pratica de utilizacdo e manutencédo do
equipamento da marca Alfa Laval, tipo desnatadeira, modelo 29 AE.

O Juizo a quo proferiu sentenca as fls. 1265/1272 julgando procedente o pedido de
nulidade da patente modelo de utilidade MU 7802799-3, intitulada "DESNATADEIRA".

Entendeu a magistrada sentenciante, em sintese, de acordo com a concluséo do INPI, que
dentre as patentes estrangeiras GB 708.710 A, GB 285.088, GB 443.204, GB 694.231e US
546.694 trazidas ao processo como anterioridade impeditiva da patente MU 7802799-3, "o
documento GB 708.710 seria o documento mais proximo do objeto da patente de invencédo em
guestdo e poderia ser usado ao menos para limitar o escopo de protecao do quadro
reivindicatério da patente MU 7802799-3, visto que 0 eixo (29) que movimenta o separador
centrifugo (13) € ligado ao motor (48) que é interno a carcaca (10) da centrifuga por meio de
uma polia (31) ou similar que pode ser inclusive uma correia chata".

Entendeu, ainda, que tendo sido confirmada a autenticidade do documento intitulado
"Libro de Instrucciones" e sido anexado aos autos uma nota fiscal (fl. 789), emitida pela
empresa TETRA PAK LTDA., referente a venda de uma centrifuga desnatadeira/clarificadora,
modelo 29 AE, datada de 09/08/1996, tal documento comprovava que o referido "Libro de
Instrucciones", colacionado ao processo administrativo e desprovido de data, remontava pelo
menos, ao ano de 1996.

Desta forma, como o INPI ja havia confirmado a total identidade entre os desenhos
contidos em tal livro e 0 objeto da patente MU 7802799-3 (parecer técnico -fls. 884/892), e ndo
havendo prova técnica que indicasse nao dever prevalecer a manifestacdo da Autarquia,
deveria ser reconhecido que a patente é absolutamente desprovida de novidade, por encontrar-
se no estado da técnica na data do depdésito do pedido, ocorrido em 1998.

Apelacdo de GERALDO RAFAEL DA SILVA as fls. 1275/1287, sustentando, em resumo,
gue a sentenca é totalmente inconsistente, dissociada do que consta dos autos e da causa de
pedir, na medida em que ndo enfrentou as preliminares arguidas na contestacdo do apelante de
extincdo do processo sem julgamento do mérito, a0 mesmo tempo em que julgou com base na
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nao existéncia de prova técnica que indicasse que ndo deveria prevalecer a manifestacdo do
INPI, entendendo que jamais existiu novidade ou melhoria funcional no projeto desenvolvido
pelo apelante.

A apelante alega que o julgador, ao silenciar sobre o requerimento de producdo de prova
pericial que identificaria os aperfeicoamentos desenvolvidos pela apelante na desnatadeira
objeto do litigio, jamais poderia ter utilizado como raz&o de decidir "a auséncia de prova técnica
capaz de determinar a diferenca, a novidade e a utilidade do modelo de utilidade desenvolvido
pelo apelante".

Expbe que a atividade inventiva da desnatadeira esta presente, visto que o produto
desenvolvido pelo apelante esta situado além do que é considerado comum, bem como haver
diferencas entre as maquinas quanto ao peso, mobilidade e eficiéncia.

Aduz que houve evidente cerceio de defesa, em vista disso requer a reforma da sentenca
para que seja realizada a prova pericial capaz de determinar a existéncia de inovacao e
funcionalidade no projeto desenvolvido pelo apelante.

A empresa CASA FORTE INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO PARA LATICINIO LTDA.
apresenta contrarrazdes as fls. 1292/1301 pugnando pela manutencéo da sentenca.

A fl. 1316, o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL da ciéncia acerca
da sentenca, informando aguardar o transito em julgado e execucao por parte do interessado
para adotar as providéncias que lhe caibam.

Recebido regularmente o recurso, os autos foram remetidos ao Ministério Publico Federal
que, as fls. 1325/1327, pugnou pela manutencdo da sentenca.
E o relatorio.

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2015.
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VOTO
Conheco do recurso de apelagéo, eis que presentes 0S pressupostos processuais.
1 - DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA APELANTE:

N&o h& cerceamento de defesa, pois o apelante indicou expressamente em seu
requerimento de fls. 1002/1006:
Fl. 1006: "Deste modo, requer a producao de prova pericial no "Libro de Instrucciones" para a
identificacéo da autoria e se 0 mesmo n&o sofreu manipulacdes e alteracdes editoriais caso o
documento na seja desconsiderado em sua integralidade,conforme exposto anteriormente.
Requer também o depoimento da testemunha arrolada, para que assim Vossa Exceléncia possa
proferir julgamento de mérito julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais e caso
rejeite as preliminares apresentadas.”

Entretanto, como se tratava de exame de documento, sobretudo no que diz respeito a
sua autenticidade, a MM Juiza, as fls. 1007, avaliou muito bem, inclusive sob o prisma da
economia processual, que haveria de ser feita uma constatacao junto a empresa Alfa Laval
sobre a autenticidade do documento, tendo a empresa assim se pronunciado:

FI. 1213: "Em atendimento ao referido Oficio, cumpre-nos confirmar a autenticidade do "Libro de
Instrucciones" cuja copia consta do referido Processo as fls. 125/157, de vez que seu original foi
produzido e emitido pela Alfa Laval. Atestamos ainda que o0 mesmo diz respeito as préaticas de
utilizagcdo e manutencao do equipamento da marca Alfa Laval, tipo Desnatadeira, modelo
"29AE"."

Com base nisso, apreciada a admissibilidade da prova requerida de acordo com aquilo
que era bastante para solucionar o objeto central da lide, ndo hd nenhum cerceamento de
defesa.

Rejeito a preliminar.

2- DO MERITO:
Ultrapassada a preliminar, passa-se entdo ao exame do mérito, o qual consiste em decidir se a

patente de modelo de utilidade MU 7802799-3, ja se encontrava no estado da técnica quando
do seu pedido de depdsito, na medida em que, segundo o apelado, existiam as seguintes
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anterioridades impeditivas:

- Desnatadeira 29 AE, criada pela empresa Alfa Laval,

- GB 708710A - Melhorias em/ou relativas a separadores centrifugos;

- GB 285.088 - Melhorias relativas a liberagéo de liquidos em separadores centrifugos;
- GB 443.204 - Método de purificacéo de leite;

- GB 694.231- Método de aparelho para homogeneizacéao do leite,

- US 546.694 - Purificacdo centrifuga de liquidos e separadores centrifugos.

Inicialmente, vejamos o que dispde o art. 8° da Lei de Propriedade Industrial (Lei n.9.279, de
14/05/96):

Art. 8°. E patenteavel a invencéo que atenda aos requisitos de novidade, atividade
inventiva e aplicacao industrial.”

Por sua vez, reza o art. 13:

“Art. 13. A invencao é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no
assunto, ndo decorra de maneira evidente ou 6bvia do estado da técnica”.

Assim, uma invencdao é desprovida de atividade inventiva quando um técnico no assunto, com a
ajuda de seus conhecimentos profissionais e por um jogo de simples operacfes de execucéo,
poderia perceber a solugao trazida pela invencao, pela combinacdo dos meios divulgados no
estado da técnica.

O artigo 9°, da mesma lei, considera patenteavel como modelo de utilidade o objeto de uso
pratico, ou parte dele, suscetivel de aplicacdo na industria, que apresente nova forma ou
disposicao envolvendo ato inventivo, resultando melhoria funcional no seu uso ou na sua
fabricacdo. E, em complementacao a tal dispositivo, o artigo 11 da LPI, prevé que o modelo de
utilidade é considerado novo quando ndo compreendido no estado da técnica (81°do referido
artigo 11), ou seja, tudo que se tornou acessivel ao publico antes da data do depdsito do pedido
de patente, no Brasil ou no exterior.

No caso concreto, observa-se que a patente MU 7802799-3 possui os seguintes dados (fl. 35):

- Depésito : 31/03/1998

- Titulo: DESNATADEIRA.

Contendo as seguintes reivindicacoes:(fl. 41)
"Caracterizado por uma maquina que possui motor interno (9) que faz girar uma
correia chata (10) e com ela o eixo central (11)e o mancal, que em sua parte inferior
possui um anel de borracha sintética (43) tipo coxim e na parte superior um conjunto
de seis molas aspirais (40) com tuchos, que ficam a sua volta, permitindo a
flexibilidade do rotor(13), um jogo de cones (21), de maneira que sdo conduzidos
para fora da maquina por saidas diferentes (3,4).
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Sendo assim, a andlise procedida pela magistrada sentenciante esta correta, pois de fato levou
em consideracdo documentos suficientes de que a patente MU 7802799-3 do apelante néo
preencheu os requisitos legais, e para tanto, e por exaustivo, me valho do seguinte trecho da
sentenca:

"Analisando tais documentos, o INPI concluiu que “o documento GB 708.710 é
0 mais proximo do objeto da patente em questéo e poderia ser usado ao menos para
limitar o escopo de protecdo do quadro reivindicatério da patente MU 7802799-3,
visto que neste documento o eixo (29) que movimenta o separador centrifugo (13) é
ligado ao motor (48) que € interno a carcaca (10) da centrifuga por meio de uma
polia (31) ou similar que pode ser inclusive uma correia chata”.

Mas a empresa autora trouxe, ainda, a nota fiscal de fl.789, que comprova a
venda, pela empresa TETRA PAK LTDA.,em 09/08/1996, de centrifuga
desnatadeira/clarificadora modelo 29AE. Ora, tal documento comprova que o “Libro
de instrucciones” antes colacionado ao procedimento administrativo, e desprovido de
data, remonta, pelo menos, ao ano de 1996."

Ante o0 exposto, nego provimento ao recurso e mantenho, na integra, a sentenca recorrida,
inclusive no que concerne a nao incidéncia de verbas de sucumbéncia relativas ao INPI.

Com o transito em julgado, baixem os autos na distribuicdo e remetam-se a Vara de origem.

E como voto.



