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constar também como apelante “HOBAS

Por economia processual, aproveito parte do relatério contido na

sentenca de 1° grau:

“G-TEC TUBOS S/A E C/TECH LTD. ajuizaram a presente agcdo
ordindria de nulidade de ato administrativo em face do
INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL —
INPI e de HOBAS ENGINEERING AG, objetivando a declaragdo
de nulidade do registro da patente de invengdo PI 8.904813, em
nome da segunda ré. Aduzem que a patente concedida pelo 1° Réu
a 2« Ré é nula por apresentar o mesmo objeto de outra patente
anteriormente concedida, cuja inveng¢do ja integra o dominio
publico. Sustentam, ainda, a nulidade da patente, tendo em vista
que o INPI ndo respeitou o devido processo legal, eis que ndo
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efetuou as necessdrias buscas para verificagdo do estado da
técnica, quando do exame do pedido da patente P18904813.

(...).

Devidamente citado (fl. 343 — v), o INPI apresenta sua
contestacdo (fls. 345/350), preliminarmente, negando sua
condicdo de réu da demanda, sustentando que deverd intervir no
feito como assistente. No mérito, defende o ato administrativo de
registro da patente impugnada, aduzindo que, reexaminando a
matéria, a DIRPA — Departamento de Patentes analisou as provas
de natureza técnica (documento canadense CA834550),
apresentando parecer técnico que concluiu pela novidade e
atividade inventiva face ao estado da técnica, sustentando que
foram cumpridas todas as formalidades indispensdveis a
concessdo da patente. Por fim, pugna pela improcedéncia do
pedido autoral, requerendo a juntada do parecer técnico de
fls.351/357.

Também citada (fl. 341 — v./342), a segunda Ré apresenta
contestacdo as fls. 369/381, alegando, em preliminar, a auséncia
de caucgdo, tendo em vista que a Autora é empresa estrangeira,
com sede no exterior e ndo possui bens imoéveis no Brasil. No
mérito, aduz que, da andlise da pega inicial ndo se extrai o
legitimo interesse da Autora na declaragdo de nulidade da patente
da segunda Ré. Ressalta que a patente foi criada por um dos
diretores da sequnda Autora, quando era empregado da Ré, tendo
cedido seus direitos a ora contestante. Defende a legalidade do
registro da patente n° 8904813 e sua temporariedade, informando
que moveu Acdo Cautelar preparatoria, seguida de Agdo
Ordindria de abstengdo de uso e de indenizagdo por perdas e
danos, contra a primeira Autora, envolvendo a segunda Autora.
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Contesta, ainda, a argumentagdo de que ndo foi realizado parecer
técnico e de que a invengdo ja se achava no estado da técnica
quando reivindicada a prioridade da patente. Mostra
concordancia com o parecer apresentado pelo INPI, que conclui
que a patente canadense ndo prejudicou os requisitos de novidade
e atividade inventiva face ao estado da técnica. Aduz ainda, que a
patente brasileira constitui aperfeicoamento da primeira patente
canadense, cujo inventor € ex-empregado da ora contestante, que
traiu o compromisso de segredo industrial. Descreve as etapas do
processo referente a patente canadense e as inovacoes realizadas
pelo seu inventor Sr. Carlstrom, ex-empregado da Contestante e
atual diretor da segunda Autora. Afirma que foram concedidas
patentes para esse aperfeicoamento, no Brasil e em outros paises
que cita todas em nome da Ré. Anexou os documentos de fls.
382/470.

(...).

O laudo pericial foi apresentado as fls. 598/630, concluindo pela
novidade e atividade inventiva da patente sub-judice, em face das
patentes apresentadas nos autos.

Instadas a se manifestarem sobre o parecer do expert do juizo, as
Autoras apresentam laudo critico e documentos as fls. 636/714,
formulando novos quesitos; o INPI apresenta manifestagdo as fls.
719/721.

O Sr. Perito apresenta resposta aos novos quesitos formulados,
ratificando sua conclusdo anterior (fls. 729/738).

(.).”
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Em seguida, foi proferida sentenca, na qual a MM. Juiza julgou
procedente o pedido, para decretar a nulidade da patente de invencao n° PI
8904813, intitulada “processo para produzir partes de condutores tubulares
com varias camadas de material sintético, material de enchimento organico e
fibras de vidro™.

A empresa HOBAS ENGINEERING AG apresentou apelacdo, as
folhas 907/916, alegando, inicialmente, a nulidade da sentenga, por violagao
ao artigo 398, do Codigo de Processo Civil, bem como requereu a
desconsideragao dos quesitos suplementares formulados pelos apelados,
ap6s a conclusdo da pericia, por infringéncia do artigo 425, do mesmo
diploma legal. No mérito, pugnou, em sintese, pela reforma do julgado,
sustentando a regularidade do registro da patente sub-judice.

O INPI apresentou apelacdao, as folhas 919/923, alegando,
preliminarmente, a nulidade da sentenca, por ofensa ao artigo 398, do
Codigo de Processo Civil. No mérito, pugnou, em sintese, pela reforma do
julgado, sustentando que a patente em questdo atendeu a todos os requisitos
legais, na forma estabelecida no artigo 50, da Lei n°® 9.279/96.

Em seguida, foram apresentadas contra-razdes pela parte autora, as
folhas 930/949, pugnando, em sintese, pela manutencao do teor da sentenca
recorrida, refutando todos os argumentos sustentados pelos apelantes.

Remetidos os autos a este E. Tribunal, deles teve vista o Ministério
Publico Federal, que deixou de opinar, por ndo vislumbrar a existéncia de
interesse publico que autorizasse sua intervencao no feito (folhas 959/961).
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E o relatério. Peco data.

ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES
Juiz Federal Convocado
Relator

VOTO

JUIZ FEDERAL CONVOCADO ALUISIO GONCALVES DE
CASTRO MENDES (RELATOR):

Inicialmente, afasto a preliminar de violacdo ao artigo 398, do Cédigo
de Processo Civil, alegada pelos réus, tendo em vista que, apos a juntada dos
documentos de folhas 702/714, as partes foram provocadas pelo Juiz a
intervir no processo, mediante despacho de folha 739, oportunidade propria
para falar sobre a documentacdo acostada anteriormente.

Além disso, as declaracOes apresentadas pelo inventor da patente
canadense, apontando, segundo seu entendimento, as causas de invalidagado
da patente brasileira PI 8904813, ndo se enquadram no conceito de
documento para os efeitos do artigo 398, do Codigo de Processo Civil, uma
vez que se trata apenas de reforco de argumentacdo para apoiar a tese
juridica sustentada pela parte autora.

Nesse sentido:

Prova. Documentagdo apresentada apos a contestagdo. Artigo
398 do Codigo de Processo Civil. Nulidade.
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1. Ndo ha falar em nulidade, atrelada ao artigo 398 do Codigo de
Processo Civil, quando a parte interessada foi provocada pelo
Juiz a intervir no processo antes de prolatada a sentenga,
oportunidade propria para falar sobre a documentagdo acostada
apos a contestagdo, e ndo o fez, deixando transcorrer em siléncio
o prazo que lhe foi oferecido.

2. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 431160/BA, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em
01.04.2003, DJ 05.05.2003 p. 291)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTO. JUNTADA. PARECER.
ART. 398 DO CPC. NULIDADE. AUSENCIA DE PREJUIZO.
PREQUESTIONAMENTO. INDENIZACAO. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DISSIDIO NAO
COMPROVADO.

1. Parecer de jurista ndo se compreende no conceito de
documento para os efeitos do artigo 398 do CPC, porque trata-se
apenas de reforco de argumentacdo para apoiar determinada
tese juridica.

2. A falta de audiéncia da parte contrdria, acerca da juntada de
documento, ndo rende ensejo a nulidade quando constatada a
auséncia de prejuizo, denotada pela total desinfluéncia daquela
prova para o deslinde da controvérsia.

3. A matéria contida nos arts. 125, 145, 334 e 473 do CPC, 159 e
1080 do Codigo Civil ndo foram objeto de decisdo pelo acorddo
recorrido, ressentindo-se o recurso especial do necessdrio
prequestionamento.

4. Aferir a existéncia de provas suficientes para embasar
condenagdo por danos morais e materiais demanda revolvimento
do conjunto fatico-probatorio delineado pelas instancias
ordindrias, providéncia vedada em recurso especial. Incidéncia
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da stumula 7-STJ.5. Os arestos confrontados ndo se assentam
sobre a mesma base fdtica, ndo restando caracterizado o dissidio
jurisprudencial.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 750021/SP, Rel. Ministro FERNANDO
GONCALVES, QUARTA TURMA, julgado em 09.10.2007, DJ
12.11.2007 p. 222)

Merece, também, ser afastada a alegacdao de que os quesitos formulados
pelos apelados, apés a conclusdo da pericia, deveriam ser desconsiderados
por infringéncia do artigo 425, do Codigo de Processo Civil, tendo em vista
ser perfeitamente cabivel a formulacdo de quesitos elucidativos, a fim de que
o perito esclareca os pontos que ndo tenham ficado claro, ndao sendo
necessario o refazimento do laudo pericial, com fulcro no artigo 435, do
mencionado diploma legal.

Nesse sentido:

PREVIDENCIARIO. RESTABELECIMENTO DE AUXILIO-
DOENCA. NOVA PERICIA MEDICA. DESNECESSIDADE.
ANTECIPACAO DE TUTELA. PRESENCA DOS REQUISITOS.

- A pericia visa ao convencimento do juiz, facultada as partes
contar com a colaboracdo de assistente técnico, que
acompanhard o trabalho do expert oferecendo parecer critico,
bem como apresentagdo de quesitos, nos termos do artigo 421, §
1° incisos I e II, do Codigo de Processo Civil.

- A auséncia de quaisquer esclarecimentos pode ser sanada com a
apresentacdo de quesitos elucidativos, sendo desnecessdrio o
refazimento do laudo pericial.

- Caberd ao juizo apreciar o trabalho do profissional juntamente
com pareceres e quesitos de assistentes técnicos, bem como
demais provas constantes dos autos.

().
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2006.03.00107884-7/SP, Relatora: Juiza Therezinha Cazerta, DJU:
24/10/2007, Pag.: 343)

Superadas as preliminares, passo a analise do mérito.

A discussao constante dos autos diz respeito a patente PI 8904813,
depositada em 22/09/89, e que veio a ser concedida a segunda ré, em
25/08/98, tendo como titulo “Processo para produzir partes de condutos
tubulares com varias camadas de material sintético, material de enchimento
inorganico e fibras de vidro”.

Aduz a parte autora que a patente concedida pelo primeiro réu a
segunda ré seria nula por apresentar o mesmo objeto de outra patente
anteriormente concedida (patente canadense CA 834550), cuja invencao ja
integra o dominio publico. Sustenta, ainda, a nulidade da patente, tendo em
vista que o INPI ndo teria respeitado o devido processo legal, eis que nao
teria efetuado as necessarias buscas para verificacao do estado da técnica,
quando do exame do pedido da patente P18904813.

Para a solucdo da pretensdo recursal deduzida na apelacdo da autora,
revela-se importante a transcricdao de trechos do laudo do Perito do Juizo:

“5. ANALISE COMPARATIVA ENTRE PATENTE SUB-JUDICE
E A CANADENSE

5.1. Inventor da patente PI 8904813: Borge Caristron (fl. 105)
Inventor da patente canadense: Borge Caristron (fl. 130)

5.2. Verifica-se tratar-se da mesma pessoa.

5.3. A apresentagdo das 2 patentes, por terem 0 mesmo inventor
sdo parecidas na apresenta¢do através de vdrios exemplos, que
serviram de justificativas a cada pedido.

5.4. A patente canadense fabrica um cano flexivel consistindo de
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uma parede com 3 zonas:

A) Zona central (plastico + enchimento pulverulento (20 — 85%
volume);

B) Zonas interna e externa de pldstico com reforgo fibroso.

5.5. Na patente canadense a velocidade do molde rotativo é

limitada de modo a ndo ocorrer, ou ao menos evitar a dissociacdo

do plastico e do enchimento na zona central em face da forga

centrifuga.

5.6. A patente brasileira fabrica tubulares constituidos de varias

camadas de enchimento e resina formadas por dissociacdo,

contendo reforgos de fibras de vidro, aplicadas na camada rica

em resina com proporg¢do maior do que 1:2 além de uma camada

interna delgada de resina.

5.7. No proprio relatério descritivo de fls 107/117, o inventor,

comum as duas dizia:

“Nos processos conhecidos as camadas de materiais sdo ligadas
entre si e em seguida hd o processo de endurecimento do
conjunto”.

“O fornecimento separado dos componentes individuais
apresenta na prdtica diversas desvantagens pois para condutores
de diGmetro pequeno ou espessura de parede pequena tem-se um
resultado que afeta a densidade e a estanqueidade do produto”
“O invento permite obter independentemente do didmetro e da
espessura das pecas o melhor teor possivel em matéria de
enchimento ou fibras de vidro possibilitando uma ligagdo forte e
indissoluvel das camadas entre si”

5.8. A invengdo protegida pela patente canadense é cerca de 20
anos anterior a invengdo que € objeto da patente brasileira, sendo
esta um aperfeicoamento daquela, consequéncia das observagoes
feitas pelo mesmo inventor, que mencionou algumas desvantagens
conformes 5.7

5.9. As 20 caracteristicas relatadas através do item 3.3 deste
laudo mostraram os topicos importantes da protecdo da patente
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sub-judice:

ligagdo indissoltuvel entre as camadas

material de enchimento (grdo fino) com relagdo 1:2

produgdo de camadas de fora para dentro com n° de rotagoes
que gere gravidade superior a 15

camada exterior com maior dissociagdo

velocidade tal que permita a penetracgdo de fibra de vidro na
camada rica em resina

nas camadas interiores entalhes para os empanques (vedacdo
de juntas)

mistura com viscosidade alta gerando dissociacdo menor que
5%

camadas de espessura menor que 0,7 mm

camadas de diferentes dissociacoes

camadas de fibra de vidro internas 30% maior que as demais
materiais de enchimento com granulometria fina (hidroxido de
aluminio etc...)

fibras de vidro com diversos comprimentos

carbonato como material de enchimento

apos camada de fibra de vidro, camada de material de adigdo
(diGmetro 0,1 a 1 mm)

materiais de construgdo: areia, quartzo ou feldspato

nticleo rotativo enrolado de fibras de vidro embebidas numa
mistura fluida e depois mechas embebidas com resina
alterndncia de camadas com fibras e sem fibras com
percentuais de enchimento diferentes

5.10. Segundo o art 8° da Lei 9279, uma invengdo € patenteavel
quando puder atender aos requisitos de novidade, atividade
inventiva e aplicabilidade industrial. A invengdo é nova quando
ndo compreendido no estado da técnica, sendo que o estado da
técnica é tudo o que foi tornado acessivel ao ptblico antes da
data do depdsito (art. 11). A invengdo € dotada de atividade
inventiva sempre que, para um técnico no assunto, ndo decorra de

10
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maneira oébvia do estado da técnica (art. 13).

5.11. Ser novo é ser diferente. Possuir atividade inventiva é

possuir criatividade (efeito técnico novo).

5.12. Existem diferencgas sensiveis entre a patente sub judice e a

patente canadense. Ambas partem de tubulagbes para construgdo

civil. A brasileira é nova porque existem inumeros detalhes que

acrescem tecnicamente ao tubo como um todo. Possui atividade

inventiva pois foi gerado efeito técnico novo em face de vdrios

detalhes.

A) Composicdo de material diferente

B) Ligagdo indissoluvel entre as camadas, melhorando densidade
e estanqueidade do produto

C) Produgdo de camadas com n° de rotagoes gerando gravidade
alta

D) Velocidade tal que permita fibra de vidro nas camadas ricas
em resina

E) Criacdo de entalhes para empanques (vedagdo de juntas)

F) Camadas com espessuras otimizadas face a testes (verificagcoes
praticas)

G) Como consequéncia geral o efeito novo de criar conduto
tubular apresentando propriedades de resisténcia a pressdo e
a estanqueidade superiores e diferentes dos condutos
existentes

6. ANALISE DAS OUTRAS PATENTES

As patentes US 4139025, DE 3510626 e GB 1041422 foram

apresentadas pelo eng. Clovis Silveira (fls. 494/555), apds as

apresentacbes das contestagbes pelos Reéus. Ndo possuem

tradugdes. De qualquer forma o perito analisard as citadas

patentes.

PATENTE US 4139025

A patente descreve tubos com vdrias camadas de resina com

material de enchimento que se alternam com camadas de resina

com fibra de vidro. Patente genérica que define tubos refor¢cados

11
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com fibra de vidro somente. Ndo poderd ser uma anterioridade
impeditiva a patente sub-judice que possui efeito novo conforme
item 5.

PATENTE DE 3510626 (FL. 550)

A patente descreve fabricacgdo de tubos por centrifugagdo no qual
sdo adicionados resina, fibras de vidro, e material de enchimento.
Patente relatada em 10 linhas, sem desenho e sem varidveis. Ndo
podera ser uma anterioridade impeditiva a patente sub-judice.
PATENTE GB 1041422 (FL. 552/555)

Patente que descreve tubos utilizando mistura de resina e
material de enchimento no qual a for¢a centrifuga produzida pela
rotacdo segrega o material granular que se acumula na camada
externa. Ndo mostra detalhes criativos que fazem a patente sub-
judice possuir efeito técnico novo.

(...) Omissis.

10. CONCLUSAO
10.1. A Autora requer a nulidade da Patente de Invengdo PI
894813
10.2. Apresenta como possivel anterioridade a patente canadense
CA 834550
10.3. Segundo o art. 8° da Lei 9.279, uma invengdo é patentedvel
quando puder atender aos requisitos de novidade, atividade
inventiva e aplicabilidade industrial.
10.4. Ser novo (novidade) é ser diferente. Possuir atividade
inventiva é possuir criatividade (efeito técnico novo). Por vezes
um produto ou uma pega pode comparativamente com outras ser
nova (diferente) mas pode ndo possuir atividade inventiva por ndo
apresentar um efeito técnico novo.
10.5. A patente sub-judice e a patente canadense possuem 0
mesmo inventor
10.6. As patentes US 4139025, DE 3510626 e GB 1041422 foram
apresentadas pelo assistente técnico da Autora posteriormente as
contestacoes dos Réus e sem tradugoes (fls. 543/555)

12
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10.7. A patente sub-judice apresenta condutores tubulares com
varias camadas objeto de aplicagdo na engenharia hidraulica.
10.8. A patente canadense mostra através da figura de fl. 145 um
cano flexivel com 3 camadas: zona central, relativamente espessa
e as zonas externa e interna (espessura fina). A velocidade do
molde rotativo deve ser limitada de maneira que a forga
centrifuga ndo exceda 2.5 vezes a gravidade (fl. 152). Uma
velocidade mais elevada implica o risco de separacdo (fl. 152)
10.9. O que poderia gerar ndo so novidade mais atividade
inventiva em processos de fabricagdo de tubulares para
engenharia hidrdulica seriam varidveis novas que gerassem
melhorias na durabilidade, estanqueidade, resisténcia etc...

10.10. No proprio relatorio descritivo de fls. 107/117, o inventor
de ambas as patentes dizia:

“Nos processos conhecidos as camadas sdo ligadas entre si...”
“O fornecimento separado apresenta desvantagem afetando
estanqueidade...” “O invento permite independentemente de
espessura e didmetro uma ligagdo forte e indissoltivel (item 5.7
deste laudo)

10.11. Foi realizada pelo mesmo inventor, 25 anos apos, uma
nova invengdo com efeito técnico novo: tubulacdo com ligagdo
mais forte e indissoltivel entre as camadas; com possibilidade de
maior velocidade para a fabricacdo da peca (com valor de
gravidade alta); velocidade tal que permita fibra de vidro nas
camadas ricas em resina; criagdo de entalhes para melhorar a
vedagdo da juntas; camadas com espessuras otimizadas face as
verificagde praticas (testes em laboratorio).

10.12. Os exemplos descritos na patente canadense (5 exemplos
de fls. 152/154) mostram nos 2° e 5° exemplos camadas de 1,5 mm
(interna e externa) e de 3 a 8 mm da zona central. Os demais
exemplos mostram a fabricagcdo de canos conforme figura 2 (fl.
145) fugindo de qualquer possibilidade de comparagdo.

10.13. As 3 outras patentes apresentadas sem tradugdo, conforme

13
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item 6 deste laudo, mostram apenas tubos com camdas (2 com
fibras de vidro e 1 com resina). Os vdrios detalhes que geraram o
efeito técnico novo na patente sub-judice ndo sdo mostrados nas
citadas patentes.

10.14. Na comparagdo com a patente canadense, a andlise
correta é a andlise globas haja vista tratar-se de uma peca de
engenharia hidrdulica que poderda ou ndo apresentar um
aperfeicoamento como um todo ( a pe¢a na dindmica de seu uso).
10.15. Em face da patente canadense e das trés apresentadas
posteriormente, a PI sub-judice apresenta novidade (por ser
diferente) e atividade inventiva (efeito técnico novo, diferenciado,
consequéncia da criagdo intelectual), além de ter aplicabilidade
industrial.

Sem mais a declarar, o perito encerra seu laudo que contém 32
pdginas digitadas, a ultima assinada e as demais rubricadas.”

Para que uma invencgao seja patenteavel devera apresentar novidade em
sua forma ou disposicdo. O Estado da Técnica deve ser admitido como tudo
o que foi tornado acessivel ao publico, em todos os recantos do mundo —
antes da data do pedido de patente por divulgacdo escrita ou oral (inclusive
desenhos, ilustracdes, palestras, exposicoes, utilizacoes, etc...), que seja
capaz de auxiliar a decidir se a invengdo ou o modelo é novo ou nao.

Outro requisito para que a invencao seja privilegiavel é que esta possua
atividade inventiva (inventividade). A atividade inventiva necessaria ao
deferimento do registro de patente é constatada se o avanco tecnologico
apresentado pela invencdo representa solucao a problema técnico existente
na area de sua destinacdo, bem como se essa solucdo € contraria as
atividades normais na mesma area técnica, de modo que um especialista no
assunto ndo a adotaria.

Além disso, para que uma invencao seja patenteavel, é preciso também
que tenha utilizacdo industrial.
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Observa-se da leitura da sentenca, que o Juizo a quo concluiu pela
existéncia de identidade entre os objetos da referida patente brasileira e a
patente canadense indicada pela apelante, sendo que tal conclusdao decorreu
das afirmacdes e conclusdes do assistente técnico da autora, que, dentre
outros argumentos, sustentou que o proprio inventor da patente havia
reconhecido que a patente canadense se constituia em anterioridade
impeditiva a patente sub-judice.

O perito judicial, ap6s minuciosa analise comparativa entre a patente
canadense e a brasileira sub-judice, além de outras que foram mencionadas
pela parte autora apds apresentacdo das contestacOes pelos réus, concluiu
pela patenteabilidade desta ultima, tendo em vista a presenca de novidade,
atividade inventiva e utilizacao industrial, mostrando-se surpreso pelo fato
do proprio autor da patente, contrariando tudo que ja havia dito em relacao
as vantagens do segundo invento em relacao ao primeiro, por ocasidao do
registro da patente, estar agora sustentando que o segunda patente deveria
ser anulada.

No entanto, tal mudanca de opinido é plenamente justificavel pela
simples analise dos autos, onde podemos verificar, as folhas 38, que o autor
de ambas as patentes, apos laborar para a segunda ré e lhe conceder os
direitos referentes a patente sub-judice, tornou-se um dos diretores da parte
autora, o que confirma a parcialidade das declaracoes por ele emitidas.

O Juizo a quo simplesmente acolheu os argumentos apresentados pelo
assistente técnico da autora, que eram totalmente contrarios as conclusoes a
que chegou o perito judicial, talvez motivado pelas declaracdes do proprio
autor do invento, que, conforme ja afirmado, ndo é dotada de imparcialidade.

Ressalte-se, ainda, que o proprio INPI, através de sua Diretoria de

Patentes — DIRPA/DIQUIN, ao reexaminar a matéria discutida, a luz dos
argumentos trazidos a colacdo pela parte autora, concluiu pela presenca dos
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requisitos autorizadores a concessao da patente (folha 892):

“Com relacdo a solicitagcdo do Sr Dr Juiz da 38¢ Vara Federal a
respeito da peticdo de fls 497 — 506 face ao despacho de fl 490,
temos que:

1. Quanto a condu¢do do exame técnico da patente brasileira,
como dito anteriormente, o ndo preenchimento do campo do
relatorio de busca destinado ds referéncias sobre a matéria,
ndo indica a auséncia de realizagdo de buscas, mas sim que
ndo foram encontradas anterioridades relevantes na base de
patentes do INPADOC e em outras bases de dados, que
pudessem depreender a invengdo da titular. Portanto, a
concessdo da patente estd em conformidade com o Artigo 35
da lei de Propriedade Industrial N° 9.279 de 14/05/96.

2. No processo da patente P18904813-0, independentemente do
didmetro do conduto, da espessura ou da posi¢do das camadas
individuais, o melhor teor possivel em material de enchimento
ou fibras de vidro para a respectiva utilizacdo final em cada
uma das camadas, possibilita uma ligacdo indissoltivel das
camadas entre si mediante combinagdes reciprocas, ao
contrdrio do que acontece no estado da técnica, como na
patente CA834550, onde as camadas de resina refor¢cadas com
fibras de vidro sdo isentas de materiais de enchimento, ndo
fornecendo densidade suficiente para garantir a estanqueidade
do conduto, e o gasto de fibra de vidro é relativamente grande.

3. Portanto a patente PI8904813-0, além de oferecer
estanqueidade ao conduto produzido, fornece também elevada
pressdo de ruptura, como apresentados nos exemplos citados,
devida a multiplicidade de camadas associadas combinando
material de enchimento com reforco de fibras de vidro, como
documentadas nos desenhos anexados.

4. Quanto aos quesitos levantados pelo perito das partes

16



PODER JUDICIARIO -
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2* REGIAO

APELACAO CIVEL E REMESSA NECESSARIA N° 2002.51.01.507718-
0/RJ

interessadas ndo foi observado nenhum dado novo que ndo

tivesse sido discutido anteriormente.
Tendo em vista que, toda a matéria foi exaustivamente discutida e
nenhum fato novo foi apresentado, com a devida fundamentagdo,
que pudesse modificar o nosso entendimento anterior, concluimos
que a patente deve ser mantida, pois apresentam novidade e
atividade inventiva com relagdo a patente CA834550 e demais
documentos citados no estado da técnica, como aqueles presentes
no relatorio de busca europeu.”

Diante da andlise por parte do perito do juizo no sentido de afastar, uma
a uma, cada anterioridade apresentada pela autora, bem como por considerar
presentes 0s requisitos legais necessarios a concessao da patente e, levando-
se em conta que os argumentos apresentados pela parte autora ndao foram
capazes de ilidir a conclusdao a que chegou o perito judicial em seu laudo, o
qual, ressalta-se, é elaborado por profissional que, sem interesse na lide,
permanece eqiiidistante das partes em conflito, ha que ser reformada a
sentenca, para manter o registro da patente sub-judice.

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos de
apelacdo e a remessa necessaria, para reformar a sentenca de primeiro grau,

invertendo-se os onus da sucumbéncia.

E como voto.

ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES
Juiz Federal Convocado
Relator

EMENTA
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PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULACAO DO REGISTRO DE
PATENTE. REQUISITOS AUTORIZADORES DO REGISTRO
PRESENTES. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO.

I - Para que uma invencao seja patenteavel devera apresentar novidade em
sua forma ou disposicdo. O Estado da Técnica deve ser admitido como tudo
o que foi tornado acessivel ao publico, em todos os recantos do mundo —
antes da data do pedido de patente por divulgacdo escrita ou oral (inclusive
desenhos, ilustracdes, palestras, exposicoes, utilizacoes, etc...), que seja
capaz de auxiliar a decidir se a invengao ou o modelo é novo ou nao.

IT - Outro requisito para que a invencao seja privilegiavel é que esta possua
atividade inventiva (inventividade). A atividade inventiva necessaria ao
deferimento do registro de patente é constatada se o avanco tecnologico
apresentado pela invencgdo representa solucao a problema técnico existente
na area de sua destinacdo, bem como se essa solucdo € contraria as
atividades normais na mesma area técnica, de modo que um especialista no
assunto ndo a adotaria.

IIT - Diante da analise por parte do perito do juizo no sentido de afastar, uma
a uma, cada anterioridade apresentada pela autora, bem como por considerar
presentes 0s requisitos legais necessarios a concessao da patente e, levando-
se em conta que os argumentos apresentados pela parte autora ndao foram
capazes de ilidir a conclusdo a que chegou o perito judicial em seu laudo, o
qual, ressalta-se, é elaborado por profissional que, sem interesse na lide,
permanece eqiiidistante das partes em conflito, ha que ser reformada a
sentenca, para manter o registro da patente sub-judice.

IV — Apelagdo e remessa necessaria providas.

ACORDAO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que sdo partes as acima
epigrafadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional
Federal da 2* Regido, por unanimidade, dar provimento aos recursos de
apelacdo e a remessa necessaria, nos termos do relatério e voto constantes
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dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2008.

ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES
Juiz Federal Convocado
Relator
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