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EMENTA

APELAC}AO CIVEL — PROPRIEDADE INDUSTRIAL — PATENTE DE INVEN(;AO — NULIDADE
DE REIVINDICAQAO DEPENDENTE — SUBORDINAC}AO A REIVINDICA(;AO PRINCIPAL —
INTERPRETAC;AO DE NORMAS - IMPARCIALIDADE DO LAUDO PERICIAL.

I — O laudo pericial e os esclarecimentos do perito respondem a todos questionamentos feitos
pelas partes, e concluem que, por estar especialmente relacionada de forma subordinada a
reivindicag&o principal 1, a qual seria valida por preencher os requisitos de patenteabilidade, a
reivindicagéo 9 a ela dependente também seria tecnicamente valida;

Il - N&o h& qualquer impropriedade no fato de ter sido o presente caso examinado sob a 6tica da
IN 30/2013, norma que revogou o Ato Normativo n°® 127/97, também emanado do INPI e entdo
vigente na data do pedido da patente, uma vez que o teor de ambas as diretrizes, no que tange
aos conceitos das reivindicagfes dependentes e independentes, é substancialmente o mesmo,
conforme esclarecido na sentenca;

Il - Infundadas as criticas quanto a atuacao do perito, tendo inclusive o setor técnico do INPI se
alinhado as conclusdes do seu judicioso laudo, fato demonstrativo de que houve imparcialidade
no caso, porquanto néo se vislumbra que interesse teria o vistor oficial, como também a prépria
Autarquia, em favorecer uma das partes no processo, mormente quando se sabe que a atuacéo
da Administracéo Publica é presumidamente pautada, dentre outros, pelos principios da
legalidade e da moralidade;

IV - Recurso desprovido.

ACORDAO
Vistos, relatados e discutidos os autos, em que sao partes as acima indicadas, decide a
Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 22 Regiéo, por unanimidade,

negar provimento ao recurso, na forma do voto do Relator.

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2017 (data do julgamento).

ANTONIO IVAN ATHIE

Desembargador Federal - Relator
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RELATORIO

Trata-se de apelacgéo civel interposta por TECUMSEH DO BRASIL LTDA., contra sentenca
proferida pelo Juizo da 92 Vara Federal desta Capital, nos autos da acao de rito ordinario
proposta pela ora apelante, em face de EMPRESA BRASILEIRA DE COMPRESSORES S/A e
do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, objetivando a declaragéo
de nulidade da 92 reivindicacdo da patente de invencéao Pl 01056394-8, intitulada de "Filtro de
succao para compressor hermético alternativo”, de titularidade da empresa ré/apelada.

Apos regular tramitagdo do feito, sobreveio a sentencga de fls. 545/559, que julgou improcedente
o pedido da inicial, condenando a autora no pagamento das custas, dos honorarios periciais e
advocaticios, estes ultimos pro rata e no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85 do Codigo de Processo Civil/2015.

Em suas razdes recursais, de fls. 851/884, a apelante sustenta, em resumo, que a sentenca
encontra-se fundamentada em laudo pericial parcial, capcioso e imprestavel; que o Juizo ndo
levou em consideracao o laudo de seu assistente técnico; que a manutencao da sentenca
confere protecdo patentaria a dispositivo ja inserido h4 muito tempo no dominio publico; e que o
laudo do perito é inconsistente, pois adotou instru¢do normativa publicada 12 anos depois da
patente ser concedida, e esta eivado de inUmeras incoeréncias e deficiéncias técnicas. Pugna,
assim, pelo provimento do recurso, para reformar a sentenca e julgar procedente o pedido da
inicial, além de condenar os réus ao pagamento das custas e honorarios.

Com contrarrazdes do INPI, as fls. 638/640, foram os autos remetidos para este Tribunal, onde
a Procuradoria Regional da Republica, oficiando, ndo vislumbrou interesse para sua intervencao
na lide (fl. 676).

E o relatrio. Em pauta.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2017.

ANTONIO IVAN ATHIE
Desembargador Federal — Relator
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VOTO
Conheco do recurso de apelagéo, uma vez presentes seus pressupostos legais.

Conforme ja relatado, trata-se de apelagdo de sentenca que julgou improcedente o pedido de
declaracdo de nulidade da 92 reivindicagao da patente de invencdo Pl 01056394-8, intitulada de
"Filtro de succ¢éo para compressor hermético alternativo", de titularidade da empresa ré/apelada.

Em que pesem as raz0es da apelante, a sentengca ndo merece reforma, pois bem decidiu a
guestao, nada havendo a ser reparado quanto ao seu recurso, valendo dela transcrever os
seguintes lances (fls. 552/559):

“(...)

A seu turno, cumpre atentar para as conclusdes constantes do laudo do Sr. Perito Judicial de
fls.355/397, em que foram respondidos os quesitos formulados pelas Partes e restaram
apreciados detalhadamente os documentos acostados aos autos, a doutrina sobre a matéria
relativa as reivindicagdes dependentes e independentes e a legislacdo pertinente e realizados
estudos técnicos comparativos entre a Patente de Invencédo n. PI 0105694-8 B1 e a Patente de
Invencéo Espanhola n. ES 548350, na forma abaixo transcrita:

“Pode-se extrair dos ensinamentos acima que as caracteristicas de uma reivindicacao
dependente estdo relacionadas diretamente as caracteristicas essenciais da reivindicacéo
principal, a qual € complementada por aquela. Ainda, tais caracteristicas ndo precisam ser
novas e nem dotadas de atividade inventiva, pois esses requisitos devem estar contidos nas
caracteristicas essenciais da reivindicagao principal a qual a dependente esta relacionada.
Contudo, a associagdo das caracteristicas definidas no preambulo da reivindicagdo com aquelas
definidas ap6s o seu termo de transicao “caracterizado por” conferem a abrangéncia ou escopo
de protecéo da invencéo.

Além disso, uma reivindicacdo dependente que se referir a mais de uma reivindicagao, ou seja,
reivindicacdo de dependéncia multipla pode servir de base a qualquer outra reivindicacao de
dependéncia multipla, desde que suas relacdes de dependéncia estejam estruturadas de
maneira que permitam o imediato entendimento das possiveis combina¢des resultantes dessas
dependéncias.

Por fim, a reivindicacao dependente deve ser lida em conjunto com a reivindicagdo principal,
pois validade daquela esta relacionada diretamente a validade da reivindicagdo da principal,
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incorporando todo o teor da dependente ao teor que ela faz referéncia.”

Da validade da patente Pl 0105694-8 frente a patente espanhola ES 548350

Da Patente PI 0105694-8

O objeto da patente Pl 0105694-8, depositado no dia 29 de outubro de 2001 (...), se refere a um
filtro de succéo para compressor hermético alternativo montado no interior de uma carcaca
hermética (1), compreendendo um corpo oco (20) definindo pelo menos uma camara acustica e
sendo provido de uma entrada de gas (22) conectada a uma linha de succ¢ao (9) por meio de um
conector tubular e de uma saida de gas (32) conectada a uma valvula de succao (8b) do
compressor, sendo dita cAmara equalizadora (60) provida, por um lado, de uma abertura para o
interior da carcaca hermética (1) e, por outro lado, de uma comunicacao fluida (61) com a
camara acustica, dita camara equalizadora (60) e dita comunicacao fluida sendo dimensionada
de modo a minimizar, simultaneamente, os ruidos de pulsacao do gas no interior do filtro de
succdo, a mistura do referido gas com aquele contido no interior da carcaca hermética (1) e o
diferencial de pressao entre o interior dessa ultima e a linha de succéo (9) quando da operacgéo
do compressor apés um periodo de parada.

O texto da reivindicacao independente principal da patente em referéncia, que define as
caracteristicas técnicas essenciais da invencao, esta redigido como a seguir:

“Filtro de succ¢éo para compressor hermético alternativo montado no interior de uma carcaca
hermética (1), dito filtro de suc¢cdo compreendendo um corpo oco (20) definindo pelo menos
uma camara acustica e sendo provido de uma entrada de gas (22) conectada a uma linha de
succdao (9) por meio de um conector tubular e de uma saida de géas (32) conectada a uma
valvula de succao (8b) do compressor, caracterizado pelo fato de compreender uma camara
equalizadora (60) provida, por um lado, de uma abertura para o interior da carcaca hermética (1)
e, por outro lado de uma comunicacao fluida (61) com a camara acustica, dita camara
equalizadora (60) e dita comunicacao fluida sendo dimensionada de modo a minimizar,
simultaneamente, a saida de energia acustica para a cavidade da carcaca, a mistura do referido
gas com aquele contido no interior da carcaca desta Ultima e a linha de succ¢ao (9) quando da
operacdo do compressor apds um periodo de parada” (Grifo nosso).

O texto da reivindicacao dependente 9, cuja nulidade estd em pauta, foi redigido, conforme a
sequir:

“Filtro, de acordo com qualquer uma das reivindicagdes anteriores, caracterizado pelo fato do
conector tubular (10) ser em material flexivel e incorporando, em um extremo (11) uma primeira
flange periférica (12) assentada, e retirada no interior do corpo oco (20) e, em um extremo
oposto (13), uma segunda flange periférica (14) assentada contra a face interna da carcaca
hermética (1) concentricamente a linha de succao”. (Grifo nosso)

Conforme pode ser observado acima, a reivindicacdo 9 é dependente “de qualquer uma das
reivindicacdes anteriores”, conforme previsto na Instrucdo Normativa 030/2013, ou seja, a
reivindicacéo 9 para existir deve ser lida em conjunto com qualquer uma das reivindicacfes 1 a
8 do quadro reivindicatoério da patente Pl 0105694-8, de forma a permitir o seu imediato
entendimento. Ainda, com relacéo a reivindicacdo principal 1, o texto da reivindicagcédo 9 deve
ser incorporado no texto da dita principal e ndo ser lido de forma auténoma.

Ainda, considerando que todas as reivindicacdes dependentes n°2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 estdo
subordinadas a reivindicacéo principal 1, pois somam caracteristicas acessorias a invencao
definida na reivindicagao principal 1, de alguma forma a reivindicacdo dependente 9 possui
relacdo de dependéncia com qualquer uma delas, podendo ser lida em conjunto com qualquer
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uma das mencionadas reivindicacoes.

Neste sentido, verifica-se que a protecdo da reivindicacdo dependente 9 esta relacionada aos
detalhes/caracteristicas adicionais do condutor tubular do filtro de succéo reivindicado na
reivindicacéo independente 1 da patente Pl 0105694-8. Ou seja, a reivindicacdo 9 ndo tem
como objetivo reivindicar um condutor tubular autbnomo e independente, mas, sim, um filtro de
succdao para compressor hermético alternativo com todas as caracteristicas definidas na
reivindicacdo independente 1, cujo condutor tubular é conforme descrito e caracterizado, de
forma facultativa, na reivindicacdo dependente , qual seja:

()

Pode-se concluir que as caracteristicas técnicas facultativas da reivindicacdo dependente 9 sé
irdo subsistir se somente se elas forem incorporadas em qualquer uma das reivindicacoes 1 a 8,
mais especificamente em relacéo a reivindicacdo principal 1, a qual ela se encontra
subordinada.

()

A tabela a seguir mostra um comparativo entre a reivindicacéo independente 1 da patente
espanhola ES 548350 e a reivindicacdo dependente 9, bem como a reivindicacao independente
1 da patente Pl 0105694-8:

()

Como pode ser observado na tabela acima, a Unica semelhanca entre a reivindicacao principal
da patente P1 0105694-8 e reivindica¢ao principal da anterioridade ES 548350 € a utilizacao de
um condutor tubular flexivel, porém o conjunto de cada reivindicacéo, que esse dito condutor se
encontra caracterizado, se diferencia integralmente uma da outra.

Além disso, podemos observar que a patente ES 548350 ndo apresenta uma concretizacao tal
como definida na patente Pl 0105694-8, pois a dita anterioridade nédo prevé um filtro de succéo,
cujo corpo oco define uma camara acustica, uma entrada de gas conectada a uma linha de
succdao por meio do dito conector flexivel e de uma saida de gas conectada a uma valvula de
succdo do compressor. A razdo é porque o compressor do estado da técnica tem a succao do
gas ocorrendo diretamente do passador até o interior do filtro de succéo, sendo que a linha de
succdo é mantida em comunicacao fluida com o filtro de succédo através do dito conector flexivel
gue direciona o gas frio da succao diretamente ao interior do filtro.

Ainda, o efeito técnico alcancado pelo filtro da referida anterioridade espanhola ndo é capaz de
promover a minimizacao simultanea das condicdes de controle de pressao, energia acustica e
de mistura de gas, produzida pelo filtro de succéo, objeto da patente Pl 0105694-8, que um dos
elementos do conjunto do dito filtro € o conector tubular (10).

Com relacéo a reivindicacdo dependente 9, o detalhamento do conector tubular, definido e
concretizado na dita reivindicacdo da patente Pl 0105694-8 nada se assemelha a ventosa 62
definida e concretizada na reivindicacéo 1 da anterioridade espanhola ES 548350.

Mas por outro lado, essa concretizacdo utilizada no conjunto da reivindicacao principal 1 da
patente Pl 0105694-8 permite alcancar um efeito técnico jamais obtido pelo estado da técnica,
muito menos pela anterioridade apontada acima.

Nesse passo, hdo ha qualquer coincidéncia entre as caracteristicas técnicas da reivindicacao
principal 1 da anterioridade espanhola ES 548350 e aquelas da reivindicacdo dependente 9, que
sao incorporadas no conjunto da reivindicacao principal 1 da patente Pl 0105694-8.

Ainda, com relacéo a reivindicacdo dependente 9 da mencionada patente Pl 0105694-8, essa
nao tem como propdsito proteger de forma autbnoma um conector tubular para ser usado em
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qualquer filtro de succ¢éo, mas tdo somente definir de forma precisa as caracteristicas
facultativas ou opcionais que podem concretizar o filtro de succéo descrito na patente Pl
0105694-8. Pois 0 que essa patente visa proteger é o conjunto que compreende o dito filtro,
sendo o conector tubular, previsto na reivindicacao 9, mais um elemento que compreende esse
conjunto.

Por fim, a reivindicacdo dependente 9 é parte acessoria de pelo menos uma reivindicagao
principal e/ou de uma das dependentes (2 a 8), e ndo pode ser interpretada de maneira
autbnoma ou isolada em relacdo as demais reivindicacées da patente Pl 0105694-8, a qual esta
subordinada.”

3. CONCLUSAO

Diante de todas as consideracdes expostas, o Perito deste Juizo, entende que, conforme
definido no preambulo da reivindicacéo 9, esta é dependente “de qualquer uma das
reivindicacdes anteriores”. Ou seja, a reivindicagcao 9 para existir deve ser lida em conjunto com
qualquer uma das reivindicacdes de 1 a 8 do quadro reivindicatorio da patente Pl 0105694-8.

As caracteristicas técnicas da reivindicacdo dependente 9 sdo consideradas acessorias de pelo
menos uma das oito reivindicacfes da patente Pl 0105694-8, que lhe antecedem,
principalmente em relacéo as caracteristicas técnicas essenciais da reivindicacao principal 1.
Por essa razdo nao pode ser lida ou interpretada de forma isolada ou autbnoma em relacéo as
mencionadas reivindicacoes.

As caracteristicas técnicas que compreendem a reivindicacdo dependente 9 podem ser
destituidas de novidade e atividade inventiva, pelo fato desta estar subordinada, pelo menos, a
reivindicacdo principal 1 da referida patente, cujas caracteristicas técnicas essenciais possuem
tais requisitos de patenteabilidade.

A validade da reivindicacdo dependente 9 esta subordinada a validade daquelas reivindicacdes
antecedentes a que se refere, mais especificamente, a reivindicacao principal 1 da patente Pl
0105694-8. Assim, para uma reivindicacdo dependente deixar de existir pelo menos a respectiva
reivindicacdo principal deve também deixar de existir, ou seja, deve ser nula. Caso contrario, a
reivindicacdo dependente continuara existindo na condi¢do de ser interpretada em conjunto com
a reivindicacao principal que esta subordinada, para concretizar a respectiva invencao.

A protecao outorgada pela reivindicacdo dependente 9 da patente Pl 0105694-8 esta
relacionada as particularidades e detalhes do condutor tubular de um filtro de succ¢éo, cujas
caracteristicas essenciais sédo definidas pela sua reivindicacéo independente 1.

A reivindicacdo dependente 9 ndo possui qualquer identidade com a reivindicacéo independente
1 da anterioridade espanhola ES 548350, mesmo em relagéo a previsdo do condutor tubular
flexivel, pois o conjunto dessa anterioridade se diferencia integramente das caracteristicas
técnicas que compreendem o conjunto da reivindicac&o principal 1, que o condutor da referida
reivindicacdo 9 esta subordinado. Assim, para fazer sentido sua existéncia no quadro
reivindicatorio da patente Pl 0105694-8, a mesma deve ser lida em conjunto com a reivindicagao
principal 1 da referida patente.

Ainda, pode-se observar que o documento do estado da técnica citado pela autora, ndo antecipa
as caracteristicas técnicas essenciais da patente Pl 0105694-8. Na realidade, como ja
mencionado, foi observado que a Unica caracteristica semelhante entre as patentes Pl 0105694-
8 e 0 documento ES 548350 € a utilizacdo de um condutor tubular flexivel.

Portanto, concluo que a reivindicacédo dependente 9 da patente Pl 0105694-8 esta relacionada
de forma subordinada pelo menos a qualguer uma das 8 reivindicagdes que lhe antecedem,
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especialmente com relacéo a reivindicacao principal 1, que pelo fato dessa preencher todos os
requisitos de patenteabilidade previstos na Lei 9.279, de 14/5/1996 e, consequentemente, ser
tecnicamente valida, a reivindicacdo dependente 9 também é tecnicamente valida.”

Registre-se ainda que, por for¢ca do despacho de fls. 494, item 1, o Sr. Perito Judicial prestou os
seguintes esclarecimentos as fls. 508/514:

“Cumpre esclarecer que o Ato Normativo 127/97 foi revogado pela Instrucdo Normativa
030/2013. Nesse passo, todos os quesitos compreendendo a citagdo do Ato Normativo 127/97
foram respondidos de forma clara e direita e, em seguida, foi feito uma ressalva esclarecendo
gue o Ato Normativo 127/97 foi revogado pela Instru¢do Normativa 030/2013. Ainda, com
relacdo aos Atos normativos citados pela Autora, nota-se que em diversos quesitos, a Autora
citou normas ja revogadas, como o Ato Normativo 017/76 que foi derrogado pelo Ato Normativo
127, de 15 de maio de 1997. Ou seja, trata-se de uma norma invalidada antes da data do
depdsito da patente Pl 0105694-8. Como se pode notar no quesito 1 da Autora, a saber:

()

Dando continuidade a manifestacdo da Autora, esse Perito esclarece, novamente, que é
impossivel verificar a nulidade da reivindicacédo 9 da patente Pl 0105694-8 com relacdo a
patente espanhola 548350 sem a realizacdo de uma analise comparativa da matéria
reivindicada nestas duas patentes. Além disso, como a reivindicacdo 9 da patente Pl 0105694-8
€ uma reivindicacdo dependente da reivindicacdo independente 1, a analise comparativa da
reivindicacédo 9 com relacdo a patente espanhola 548350 deve ser feita, necessariamente, em
conjunto com o conteudo da reivindicacdo independente 1.

()

Considerando interpretacdo de uma reivindicagao independente, de acordo com o item
15.1.3.2.1 do Ato Normativo 127/97 e o artigo 3.05 da Instru¢do Normativa 30/2013, toda
reivindicacdo independente deve, quando necessario, conter entre a sua parte inicial e a
expressao “caracterizado por”, um preambulo explicitando as caracteristicas essenciais a
definicdo da matéria reivindicada e ja compreendidas pelo estado da técnica. Além disso, apds a
expressao “caracterizado por” de uma reivindicacao independente deve conter as caracteristicas
técnicas essenciais e particulares da invencao.

O preambulo compreendendo caracteristicas essenciais e ja definidas no estado da técnica,
bem como a parte caracterizante compreendendo caracteristicas técnicas essenciais e
particulares de invencao serao sempre interpretadas em conjunto.

Esta separacéo entre elementos conhecidos e elementos novos, consumada pela expressao
“caracterizado por”, visa apenas facilitar a distingéo entre as caracteristicas do estado da técnica
e as caracteristicas essenciais e particulares de uma invencéo, uma vez que néo altera a
abrangéncia ou escopo da reivindicacao, que serd sempre determinado com base no somatorio
das caracteristicas contidas no preambulo e na parte caracterizante.

Deste modo, esse Perito esclarece que independente da posicdo da expresséo “caracterizado
por”, o preambulo e a parte caracterizante serdo sempre lidos em conjunto. Ou seja, a posicéo
do termo “caracterizado por” ndo ira alterar o escopo ou a abrangéncia da reivindicacéo, pois, a
leitura das duas partes sera feita sempre de forma conjunta.

()

De acordo com o Ato Normativo 127/97, as reivindicacdes independentes devem, quando
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necessario, conter, entre a sua parte inicial e a expressao “caracterizado por”, um preambulo
explicitando as caracteristicas essenciais a definicdo da matéria reivindicada e ja
compreendidas pelo estado da técnica. Além disso, apds a expressao “caracterizado por” de
uma reivindicacao independente, devem ser definidas as caracteristicas técnicas essenciais e
particulares, que, em combinacdo com o0s aspectos explicitados no preambulo, se deseja
proteger.

Assim a abrangéncia ou escopo de uma reivindica¢éo sera determinado com base na
interpretacdo conjunta das caracteristicas contidas no preambulo e na parte caracterizante da
mesma.

()

Nesse diapaséao, é possivel observar que tanto o Ato Normativo 127/97, quanto a Instrugéo
Normativa 030/2013, consideram que as reivindicacdes dependentes devem ser sempre lidas
em conjunto com as reivindicacdes independentes, pois, as reivindicagcdes dependentes sempre
apresentam caracteristicas adicionais ou alternativas de uma invencéao.”

Merece ser destacado também o exposto pela Diretoria de Patentes do INPI, no seu preciso e
fundamentado parecer técnico de fls.131/135, que igualmente adoto como razdes de decidir, na
forma a seguir transcrita:

“(...) Logo, uma reivindicacao dependente deve ser entendida unitariamente com a reivindicagao
da qual depende e esta unidade analisada como se fosse uma Unica reivindicacao
independente, no exame de novidade uma reivindicacado dependente ndo necessita definir
matéria que por si sé seja hova, uma vez que sua validade sera sempre condicionada a uma
leitura em conjunto com a ou as reivindicagdes de que depende.

Diante do exposto verificaremos o teor da reivindicacdo dependente de nimero nove em
conjunto com a reivindicacéo independente de nimero um, em funcao do elemento comum
“conector tubular” com texto e figuras a seguir.

(.-.)

O requerente aponta a patente ES548350 como documento comprobatério de sua alegacéo,
especialmente sua reivindicacdo independente, a qual reproduzimos abaixo em conjunto com as
figuras necessarias a sua compreensao.

()

Como podemos observar héa colidéncia entre a utilizacdo de um conector tubular elastico flexivel
nos dois compressores.

As diferencas se verificam nos seguintes fatos:

Do compressor hermético objeto da patente se utilizar de um filtro de succdo com um corpo oco
com camaras acusticas, uma entrada de gas conectada a uma linha de succéo por meio do dito
conector flexivel e de uma saida de gas conectada a uma valvula de succdo do compressor, 0
filtro de suc¢céo compreendendo uma camara equalizadora provida de uma abertura para o
interior da carcaca hermética e de uma comunicacao fluida com a camara acustica.

Do compressor objeto da anterioridade citada ter a suc¢ao de gas ocorrendo diretamente do
passador até o interior do filtro de succ¢éo, sendo a linha de succdo mantida em comunicagao
fluida com o filtro de succéo através do dito conector flexivel que direciona o gés frio da succao
diretamente ao interior do filtro.

Logo, embora os dois compressores analisados se utilizem de conectores flexiveis, estes se
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diferenciam no restante das caracteristicas principais, ndo cabendo a supresséo da
reivindicacdo de niamero nove, que reivindica o conector tubular flexivel por esta ser uma
reivindicacdo dependente.

Dessa forma, sugerimos que seja mantida a Concesséao da Patente P10105694-8, com a
permanéncia da reivindicacdo dependente 9.”

()

N&o merece prosperar, assim, a pretenséo autoral de declaracéo de nulidade da 92
reivindicacdo da patente de Privilégio de Invencéo Pl 0105694-8 B1.”

()"

Como visto acima, bem houve a sentenga ao julgar improcedente o pedido de decretacao da
nulidade da reivindicacdo dependente da patente de invengcdo em comento, adotando como
razdes de decidir as conclusfes do laudo pericial e do parecer técnico do INPI.

Com efeito, o laudo pericial e os esclarecimentos do perito respondem a todos questionamentos
feitos pelas partes, e concluem, na forma acima transcrita, que, por estar especialmente
relacionada de forma subordinada a reivindicacao principal 1, a qual seria valida por preencher
0s requisitos de patenteabilidade, a reivindicacdo 9 a ela dependente também seria
tecnicamente valida.

Quanto a este aspecto, relevante salientar que ndo ha qualquer impropriedade no fato de ter
sido o presente caso examinado sob a oOtica da IN 30/2013, norma que revogou o Ato Normativo
n® 127/97, também emanado do INPI e entdo vigente na data do pedido da patente, uma vez
gue o teor de ambas as diretrizes, no que tange aos conceitos das reivindicacdes dependentes
e independentes, é substancialmente o mesmo, conforme esclarecido na sentenca (fls.
549/552).

Assim sendo, ndo se vislumbra incoeréncias ou deficiéncias que decorram do trabalho realizado
pelo experto do Juizo, profissional dotado de saber na area de abrangéncia da pericia, que ha
muito vem prestando bons servicos a Justica Federal, tendo realizado diversas pericias na area
da Propriedade Industrial, fato que o qualifica plenamente para o mister para o qual foi
nomeado.

Nesse passo, sdo absolutamente infundadas as criticas quanto a atuacéo do perito, tendo
inclusive o setor técnico do INPI se alinhado as conclusfes do seu judicioso laudo, fato
demonstrativo de que houve imparcialidade no caso, porquanto n&o se vislumbra que interesse
teria o vistor oficial, como também a prépria Autarquia, em favorecer uma das partes no
processo, mormente quando se sabe que a atuacao da Administracdo Publica é
presumidamente pautada, dentre outros, pelos principios da legalidade e da moralidade.

Por outro lado, ndo ha incorrecéo alguma no fato de o Juizo ter se inclinado na direcdo do laudo
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do experto de sua confianca, em detrimento do parecer do assistente técnico da parte, tendo em
vista que cabe ao magistrado julgar a questédo que Ihe é submetida de acordo com seu livre
convencimento, analisando os fatos, provas, jurisprudéncia, aspectos pertinentes ao tema e a
legislacdo que entender aplicavel ao caso concreto, o que se deu na espécie.

Ante 0 exposto, nego provimento ao recurso, mantendo na integra a r. sentenca recorrida.

E como voto.

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2017.

ANTONIO IVAN ATHIE
Desembargador Federal — Relator
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