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SENTENCA

Trata-se de ag@o proposta por MOSS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA em face de MEQUIVEL
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VEICULARES LTDA e INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL, pelo rito comum, em que a parte autora objetiva a nulidade do ato administrativo do INPI que determinou a
nulidade da patente PI  1005886-9 intitulada "EQUIPAMENTO SIMULADOR DE PISTA PARA ENSAIOS
METROLOGICOS DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA AFERICAO DE CRONOTACOGRAFOS", de sua
titularidade.

Narra que embora sua patente tenha sido concedida conforme publicagdo na RPI de 27/02/2018, posteriormente,
terceiros, dentre os quais a sociedade r¢ MEQUIVEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VEICULARES LTDA., promoveram
processo administrativo de nulidade da patente, tendo o INPI determinado a nulidade da patente.

Alega, em sintese, que os dois pareceres que embasaram a decisdo de nulidade da patente da Autora tomaram
como anterioridades do estado da técnica as patentes D1, D3, D6 e D7, que de forma alguma tém relagdo com o objeto tratado na
patente em questao.

Sustenta que o objeto tratado na patente P1100588-9 nao infringe de forma alguma os artigos 8° ¢/c 13 da LPIL.
Juntou procuragio e documentos nos anexos do evento 1.
Custas processuais integralmente recolhidas, conforme anexo 3 do evento 1.

Despacho no evento 3 atestou o recebimento das custas processuais e determinou a citagdo do INPI e da empresa
ré.

Expedida Carta Precatoria para a citagdo da ré Mequivel Maquinas e Equipamentos Veiculares Ltda no evento 5.

Expedida Carta Precatoria para a citagdo de Associagdo Nacional dos Postos de Ensaio de Cronotacdgrafos no
evento 7.

Expedida Carta Precatoria para a citagdo de ETM Ensaios Técnicos Metrologicos Ltda no evento 9.
Expedida Carta Precatoria para a citagdo de Line Equipamentos Industrial Eletro Mecanica Ltda-EPP no evento 11.

Contestagdo apresentada pelo INPI no evento 20, na qual alega que a questdo foi submetida a sua Diretoria de
Patentes, que concluiu ser coerente o ato de anulagdio praticado pelo Instituto, ante a dissonancia da patente PI11005886-9
aos artigos 8° e 13 da Lei da Propriedade Industrial - LPI, dada auséncia de atividade inventiva. Juntou parecer técnico e ratificou
seu pedido pela improcedéncia.

Contestagdo apresentada pela ré Associacdo Nacional dos Postos de Ensaio de Cronotacdgrafos no evento 22, na
qual afirmou atuar como responsavel auxiliando empresas de cronotacografos. Quanto a concessdo da patente P11005886-9 pelo
INPI, afirmou ser prejudicial a todo o mercado deste segmento, motivo pelo qual foi alvo de diversos processos administrativos
de nulidade. Entretanto, informou que em 23/10/2017, a empresa autora restringiu significativamente o limite de protecdo
inicialmente pretendida, e que em seu novo formato, deve ser mantida a decisdo que a tornou nula, ante a falta da atividade
inventiva. Ainda, apresentou procuragao, copias do processo administrativo e laudos emitidos pelo INPI.

Despacho no evento 24 determinou a intima¢ao da empresa autora para fornecer novo endereco para a citacdo das
rés Mequivel Maquinas ¢ Equipamentos Veiculares Ltda e Line Equipamentos Industrial Eletro Mecanica Ltda-EPP.



Peticdo da empresa autora no evento 26 informando a localizacdo das rés apontadas na decisdo do evento 24.

Réplica no evento 30, na qual empresa autora afirmou que, na contestagdo oferecida pela ré Associagdo Nacional
dos Postos de Ensaio de Cronotacografos, foram apresentados argumentos genéricos, com base no parecer da Diretoria Técnica
do INPI, o qual também repugna.

Expedida Carta Precatoria para a citagdo da ré Mequivel Maquinas e Equipamentos Veiculares Ltda no evento 37.

Expedida Carta Precatéria para a citag@o da ré Line Equipamentos Industrial Eletro Mecanica Ltda-EPP no evento
39.

Contestagdo da ré ETM Ensaios Técnicos Metrologicos Ltda no evento 50, na qual manifestou concordancia ao
parecer técnico emitido pelo INPI, pugnando pela manutenc¢io da decisdo de indeferimento proferida pela Autarquia.

Contestagdo apresentada pela ré Line Equipamentos Industrial Eletro Mecanica Ltda-EPP no evento 51, na qual
esclareceu ser fornecedora de “simulador de pistas” a outras empresas do segmento de inspecdo veicular. Destacou as limitagdes

sofridas pela Patente P11005886-9 ¢ manifestou anuéncia ao laudo apresentado pelo INPI em sede administrativa.

Despacho no evento 54 determinou a manifestagdo a empresa autora em réplica, assim como o fornecimento de
novo enderego para a citagdo de Mequivel Maquinas e Equipamentos Veiculares Ltda.

Réplica a contestagdo da ETM Ensaios Técnicos Metrologicos Ltda no evento 55.

Peticdo da empresa autora no evento 57 fornecendo novo endereco para a citacdo de Mequivel Maquinas e
Equipamentos Veiculares Ltda.

Réplica a contestacao da Associagdo Nacional dos Postos de Ensaio de Cronotacografosno evento 58.
Réplica a contestacdo da Line Equipamentos Industrial Eletro Mecanica Ltda-EPP no evento 59.

Despacho no evento 60 determinou a citagdo de Mequivel Maquinas ¢ Equipamentos Veiculares Ltda no enderego
informado no evento 57.

Expedida Carta Precatoria para a citacdo de Mequivel Maquinas ¢ Equipamentos Veiculares Ltda no evento 61.

Despacho no evento 68 determinou a autora que diligencie junto ao juizo deprecado o cumprimento da precatoria
expedida no evento 61.

Peti¢ao da ré ETM Ensaios Técnicos Metrologicos Ltda no evento 70, regularizando sua representagao processual,
apresentando procuragio.

Peti¢ao da Dra. Luisa Fernandes de Conto (OAB/RS n°110.740) no evento 72, apresentando Rentincia ao Mandato
conferido pelas rés Associagdo Nacional dos Postos de Ensaio de Cronotacografos, ETM Ensaios Técnicos e Metrologicos
LTDA. e Line Equipamentos Industrial Eletro Mecanica LTDA — EPP.

Peticdo da empresa autora no evento 74, informando cumprimento da Carta Precatoria expedida no evento 61.

Peticdo da empresa autora no evento 80, propondo a desisténcia da acao.

Despacho no evento 83 determinou a manifestacdo dos réus quanto ao pedido de desisténcia formulado pela
empresa autora no evento 80

Peticdo da ré Associagdo Nacional dos Postos de Ensaio de Cronotacografosno no evento 89, alegando que sua
anuéncia ao proposto pela autora depende da fundamentacdo do acordo segundo o que dispde o art. 487, inciso III alinea “b” do
CPC.

Peticdo da ré ETM Ensaios Técnicos Metroldgicos Ltda no evento 90 condicionando sua concordancia ao art. 487,
inciso III alinea “b” do CPC.

Peticdo da ré Line Equipamentos Industrial Eletro Mecanica Ltda-EPP no evento 91, defendendo o acordo sob o
que dispde o art. 487, inciso III alinea “b” do CPC.

Peticdo do INPI no evento 93 alegando ndo se opor ao acordo proposto no evento 80, desde que fundamentado sob
o art. 487, inciso 111 alinea “c” do CPC.

Despacho no evento 95 determinou a manifestagdo da autora quanto ao alegado pelo INPI no evento 93.



Peticdo da autora no evento 100, em concordancia aos termos propostos pelas rés nos eventos 89, 90, 91 e 93,
requerendo a homologacao.

Contestagdo da ré Mequivel Maquinas e Equipamentos Veiculares Ltda no evento 102, alegando, preliminarmente,
a sua ilegitimidade passiva e a auséncia de interesse de agir da autora, diante da prova constituida na a¢do n° 0023561-
57.2013.8.24.0033 em curso na 4°. Vara Civel da Comarca de Itajai/SC, o qual pede seja acolhida neste feito. Defende ndo
existir na patente em questdo qualquer novidade inventiva e se opde a aderir ao acordo proposto pela autora. Argumenta que a
alteragdo da verdade dos fatos da ensejo a aplicagdo da litigancia de ma-fé, sendo que a autora apontou fato inexistente, sendo
que ndo ha similitude entre as maquinas da Requerente e da Requerida. Por fim, requer a improcedéncia do pedido autoral, bem
como seja a autora condenada em litigancia de ma-f¢, frente o resultado da pericia, nos termos do art. 80, incisos II, V e VI,
conjuntamente com o art. 81, paragrafo 2° do CPC/2015.

Decisdo no evento 103, determinou a intimagdo da autora para informar se requer a extingdo do processo pela
homologacdo da desisténcia acordada nos eventos 89, 90 e 91, além de manifestar-se sobre a argui¢do de rentncia a pretensdo
formulada na ag@o, apresentada pelo INPI, bem como apresentar novo patrono, mediante a procuragdo. Ainda, devera
manifestar-se sobre a contestagdo oferecida pela ré Mequivel Maquinas e Equipamentos Veiculares Ltda no evento 102.

Peticdo da autora no evento 106, requerendo a homologacdo do acordo, e consequente extingdo do processo, com
relagdo as partes concordantes. A autora se opde a renunciar a pretensdo formulada na agdo, conforme requerido pelo INPIL
Informou que o documento de procuracgéo confere poderes para estabelecer acordos.

Réplica a contestagdo da Mequivel Maquinas e Equipamentos Veiculares Ltda no evento 107, requerendo a
homologacao do acordo proposto.

Despacho no evento 111 determinou a manifestacdo de Mequivel Maquinas e Equipamentos Veiculares Ltda e do
INPI em provas.

Peti¢ao do INPI no evento 116 informando ndo ter outras provas a produzir.

Peti¢do da ré Mequivel Maquinas e Equipamentos Veiculares Ltda no evento 177, afirma que as preliminares
suscitadas devem ser analisadas antes da especificagdo de provas, mas por fim requer a producdo de prova documental
suplementar, testemunhal e pericial, a ser acolhido o exame pericial realizado nos autos do processo n°0023561-
57.2013.8.24.0033.

Decisao saneadora no evento 120 indeferiu a homologagao requerida no evento 107. Pronunciou a ilegitimidade
passiva das sociedades rés, extinguido o feito com relagdo a elas, sem resolucdo de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.
Nomeou perito ¢ determinou as partes a apresentagao de quesitos ¢ indicagdes de assisténcia técnica. Ainda, determinou que seja
dada ciéncia ao perito quanto sua nomeagao, para que apresente proposta de honorarios.

Embargos de Declarag@o interposto pela ré Mequivel Maquinas e Equipamentos Veiculares Ltda no evento 128,
alegando obscuridade quanto a decis@o do evento 120.

Peti¢ao da empresa autora no evento 131 oferecendo quesitos periciais.

Peticdo do INPI no evento 133, indicando sua assisténcia técnica, a ser oferecida pelo Sr. Antonio Carlos Souza de
Abrantes.

Decisdo no evento 135 negou provimento aos Embargos interpostos.
Proposta de honorarios apresentada pelo perito nomeado, Sr. David Nilton Pereira de Lucena, no evento 144.

Despacho no evento 146, concede vista as partes acerca da proposta de honorarios apresentada.
Havendo concordancia, determina a intimagao da empresa autora para efetuar o depdsito do valor.

Peticdo da empresa autora no evento 147, alegando ser incumbéncia da ré Mequivel Maquinas e Equipamentos
Veiculares Ltda o deposito dos honorarios periciais, por haver requerido o exame.

Peticdo das rés Associagdo Nacional dos Postos de Ensaio de Cronotacografos, ETM Ensaios Técnicos
Metroldgicos Ltda e Line Equipamentos Industrial Eletro Mecanica Ltda-EPP no evento 156, requerendo sua devida exclusdo do
polo passivo da demanda.

Peticdo do INPI no evento 158 informando ciéncia quanto ao valor requerido por perito nomeado, alegando ser
atribui¢@o das partes promover seu pagamento.

Despacho no evento 161 determinou a exclusdo de Associagdo Nacional dos Postos de Ensaio de
Cronotacografos, ETM Ensaios Técnicos Metrologicos Ltda e Line Equipamentos Industrial Eletro Mecanica Ltda-EPP do polo
passivo da lide. Ainda, determinou a manifestacdo do perito nomeado quanto ao alegado pela empresa autora no evento 147.



Peticdo do perito nomeado, Sr. David Nilton Pereira de Lucena, no evento 167, reduzindo valor atribuido aos
honorarios pericias.

Despacho no evento 169 fixou os honorarios periciais em R$58.000 (cinquenta e oito mil reais), determinando a
intimacdo de Mequivel Maquinas e Equipamentos Veiculares Ltda para efetuar o depdsito. Foi ainda determinada a intimago do
perito para informar a data de inicio dos trabalhos.

Despacho no evento 177 reiterando determinacgdo de intimagdo da Mequivel Maquinas e Equipamentos Veiculares
Ltda para dar cumprimento a decisdo do evento 169, sob pena de perda da prova.

Decorrido o prazo em 24/1/2023 (evento 183).

Despacho no evento 185 atestando a perda da prova por parte da ré Mequivel Maquinas e Equipamentos
Veiculares Ltda e determinando a vinda dos autos conclusos para o julgamento antecipado do pedido.

Despacho no evento 193, convertendo o feito em diligéncia, reconsiderando a decisdo proferida no evento 169,
bem como o despacho constante do evento 177, nos quais a sociedade ¢ MEQUIVEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
VEICULARES LTDA foi intimada a depositar o valor dos honorarios periciais, tendo em vista que na decisdo saneadora foi
pronunciada a ilegitimidade passiva das sociedades rés, com a consequente extingdo do feito com relagéo a elas (evento 120).
Foi esclarecido que ndo deveria a sociedade ré MEQUIVEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VEICULARES LTDA ter sido
intimada a pagar honorarios periciais, uma vez que ndo faz mais parte da lide. Foi determinado que a Secretaria proceda a
exclusdo da empresa MEQUIVEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VEICULARES LTDA, em observancia ao determinado
na decisdo saneadora (evento 120). Por fim, foi determinada a intimag@o da parte autora, em ultima oportunidade, para que, no
prazo de 15 (quinze) dias, informe se pretende produzir a prova pericial.

Despacho no evento 199, determinando a conclusdo dos autos para julgamento antecipado do mérito, tendo em
vista o decurso do prazo para manifestacio da parte autora em relagdo a prova pericial.

E o relatério. Decido.

Passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

Inicialmente, verifico que a preliminar arguida pela sociedade ré Mequivel Maquinas e Equipamentos Veiculares
Ltda, foi devidamente apreciada na decisdo saneadora constante do evento 120, que pronunciou a ilegitimidade passiva das
sociedades rés, extinguido o feito com relagdo a elas, sem resolugao de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Sendo assim, passo a analise do mérito.

Pretende a Autora a declaragdo de nulidade do ato administrativo que determinou a nulidade da patente PI
1005886-9 intitulada "EQUIPAMENTO SIMULADOR DE PISTA PARA ENSAIOS METROLOGICOS DE VEICULOS
AUTOMOTORES PARA AFERICAO DE CRONOTACOGRAFOS", de sua titularidade.

Alega, em sintese, que os dois pareceres que embasaram a decisdo de nulidade da patente da Autora tomaram
como anterioridades do estado da técnica as patentes D1, D3, D6 e D7, que de forma alguma tém relagdo com o objeto tratado na
patente em questao.

Sustenta que o objeto tratado na patente P1100588-9 nao infringe de forma alguma os artigos 8° c/c 13 da LPIL.

Com efeito, para a solugdo da presente controvérsia, faz-se necessaria a analise da legislacdo de regéncia da matéria
— Lein® 9.279/96.

A Lei de Propriedade Industrial, em seu Art. 8, traz a exigéncia do cumprimento dos requisitos de novidade,
atividade inventiva e aplicacdo industrial, respectivamente, nos Artigos 9, 11, 14 e 15, os quais merecem reproducao:

“Art. 8° - E patentedvel a invengdo que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicagdo
industrial.

Art. 11° - A invengdo e o modelo de utilidade sdo considerados novos quando ndo compreendidos no estado da
técnica.

§1°- 0O estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao publico antes da data de deposito do
pedido de patente, por descri¢do escrita ou oral, por uso de qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior,
ressalvado o disposto nos artigos 12, 16 e 17.

§2° - O disposto no paragrafo anterior sera aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo
tratado ou convengdo em vigor no Brasil desde que haja processamento nacional.



Art. 13° - A invengdo é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, ndo decorra de
maneira evidente ou obvia do estado da técnica.”

Da leitura dos dispositivos legais supratranscritos, depreende-se que a concessdo de uma patente decorre da
aplicagdo dos Principios da Novidade e Ato Inventivo, sem os quais, a mesma ¢ nula. Assim, o objeto do pedido de patente que
jé tenha sido usado por terceiros antes da data do depdsito ndo podera, em hipotese alguma, ensejar a concessdo da patente, por
ndo atender ao requisito da novidade.

Conforme preceitua o art. 11, da LPI, considera-se novo aquilo que ndo esteja compreendido no estado da técnica,
o qual, segundo o paragrafo 1° do referido artigo, deve ser entendido como tudo o que foi tornado acessivel ao publico antes da
data do pedido de patente, por divulgac@o escrita ou oral, que seja capaz de auxiliar a decidir se a invengdo ou o modelo é novo
ou nao.

Ademais, cumpre registrar que na apreciacdo da atividade inventiva de uma patente de invencdo € observado se o
avango tecnoldgico apresentado pela invengdo representa uma solugdo a problema técnico existente na area de sua destinagao,
bem como se essa solugdo ¢ elaborada de tal forma, que um especialista no assunto nio a adotaria, consoante art. 13, da LPL

No que concerne a suficiéncia descritiva, verifica-se que ela se relaciona com a propria elaboragdo do pedido de
patente e sua necessidade exsurge do disposto no art. 24, a seguir transcrito:

“Art. 24. O relatorio devera descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realizagdo por
técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execu¢do.”

Sendo assim, tal requisito ¢ atendido se um técnico no assunto for capaz de, com base na informagao disponivel no
pedido como depositado, estender o ensinamento especifico do relatério a todo o campo reivindicado, usando métodos rotineiros
de experimentac¢do ou analise.

Cumpre, ainda, transcrever os artigos 25 e 46 da LPI mencionados pela Autora:

“Art. 25. As reivindicagoes deverdo ser fundamentadas no relatorio descritivo, caracterizando as particularidades
do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da protegdo.”
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“Art. 46. E nula a patente concedida contrariando as disposi¢coes desta Lei.’
Feitas essas consideragdes, passo ao exame do caso concreto.

No presente caso, verifica-se que o INPI, em sua contestagdo, sustenta que ndo merecem prosperar as alegagdes
autorais, tendo em vista a auséncia do requisito da atividade inventiva, razao pela qual, a Autarquia se manifesta, na via judicial,
pela manutencao da nulidade da pantente PI 1005886-9.

Com efeito, s6 com a realizag@o de uma pericia judicial seria possivel reverter esta segunda posi¢cao administrativa
— que manteve a primeira -, sendo que, o interesse pela prova ¢ da Autora, titular do pedido de patente em comento.

Como a Autora ndo requereu a prova pericial, o Unico elemento que temos nos autos, ¢ a posicdo do INPI,
reconhecendo que o pedido de patente em tela foi anulado corretamente por carecer de atividade inventiva.

Na hipotese em apreco, a Diretoria de Patentes do INPI reexaminou a questdo, em face do ajuizamento da presente
acdo e com base nos documentos apresentados pela Autora, valendo resslatar os seguintes trechos do parecer técnico constante
do anexo 2 do evento 20:



()

D6 apresenta um tapete formado por trés rolos livres (3) montados dentro de um quadro (2) o
que facilita a montagem junto ao pneu a ser testado [0008]. D6 detalha os mecanismos de
fixagdo no chdo. Nas duas faces extremas, paralelas ao rolo livre 3 da estrutura 2, séo
dispostas placas quadradas inclinadas 4 de modo a fazer a ponte entre a superficie do piso FL
e a face superior a estrutura 2. A placa inclinada 4 € arficuladamente ligada as porgies de
extremidade superior de ambas as extremidades superficies do guadro 2 [0014]. Ao instalar o
dispositivo de rolete livre 1 na superficie do piso, as placas inclinadas 4 na frente e na parte
traseira da estrutura 2 sdo aterradas na superficie do piso em cada extremidade, de modo que
as rodas do veiculo de teste de tracdo nas quatro rodas operar suavemente [0025]. A titular
alega (item 95) que em D6 a fixagdo ao solo mostrada no documento se refere a um
componente ndo encontrado na patente PI1005886. D6, contudo, mostra a fixagcdo do
elemento (2) que revela o dispositivo com os roletes, equivalente ao tapete de rolos e
mecanismo de fixagao no solo, que embora de fato ndo seja idéntico ao mostrado na
patente PI1005886, mostra variagbes entre os dispositivos de fixacdo gque nao

evidenciam atividade inventiva. (grifei)

Desta forma, a utilizagdo na patente PI1005886 de um parafuso 200 que vai chumbado ao
solo no fosso no local de instalagdo do equipamento com uso de porcas e buchas de
amortecimento em pontos localizados nos quatro cantos inferiores da caixa estrutural (1) em
gue & monfado o equipamento constitui uma solugdo sem atividade inventiva, pois o técnico
no assunto, partindo do mecanismo de fixacdo ao solo descrito em D6 em cada extremidade
do quadro, uma vez questionade quanto a melhor forma para fixar ao solo uma estrutura
retangular similar teria como primeira solugdo a fixagdo nos quatro cantos inferiores da caixa
estrutural por meio de parafusos. A disposigdao de pontos adicionais de amortecimento na
regido central configura uma variagdo gue nao evidencia qualquer efeito técnico novo

inesperado ou atividade inventiva. (grifei)

()

Diante disso, a Diretoria de Patentes do INPI concluiu que:

5) Conclusao:

Desta forma, entendemos que a patente € destituida de atividade inventiva diante
dos documento D1 ou D3 em combinagdo com D7, e destituida de atividade inventiva
diante do documento D6.

Nota-se que a Autora ndo requereu prova pericial na presente demanda (evento 193). Logo, o unico elemento que
temos nos autos, ¢ a posi¢do do INPI, reconhecendo que o pedido de patente em tela foi indeferido corretamente por carecer de
atividade inventiva, encontrando-se em desacordo com os Artigos 8° ¢ 13 da LPI.

E importante destacar, por oportuno, que o reexame dos requisitos necessarios a legalidade da concessio do
registro de patente, em geral, ¢ feito por técnicos do INPI, que sdo devidamente qualificados e gabaritados para tanto. Ainda que
ndo sejam infaliveis ou conhecedores de todas as atividades técnicas e cientificas mundiais, € certo que suas opinides devem ser
sempre levadas em conta pelo juizo, eis que dotadas “de uma tecnicidade desprovida de qualquer interesse particular”.

Neste sentido, observe-se o que salientou a eminente Desembargadora Federal Liliane Roriz, nos autos do
processo 99.00046692, no qual se discutia a validade de uma patente, cujos Embargos Infringentes foram julgados em 23/02/06:

“Pode-se afirmar que o unico interesse da autarquia é o de fazer prevalecer sua fun¢do de orgdo mdximo em
materia patentaria no Brasil, tanto que sua posicdo, diante de uma nova agdo impugnando um de seus atos, é
sempre a de ouvir um de seus técnicos, que pode tanto opinar a favor da manuteng¢do da validade do ato
impugnado, quanto contra, opinando pela invalidag¢do, caso em que o procurador do orgdo atravessa peti¢do
reconhecendo a procedéncia do pedido.

Destaque-se que o INPI é o unico orgdao publico que segue essa linha de agdo, ndo sendo seus procuradores,
como sOi acontecer em outros orgaos publicos, coagidos a recorrer sempre.



Tal comportamento decorre da propria natureza das fungoes exercidas pelo orgdo e do fato que ndo decorre 6nus
algum para a Fazenda Publica dessa atitude.

Dessa linha de atuacdo advém a constatagdo de que o parecer técnico do orgdo ¢ confidvel, eis que despido de
particularizagées.” (grifo nosso)

Confira-se, ainda, o posicionamento do egrégio Tribunal Regional Federal da 2* Regido no sentido de que na falta
de laudo pericial formulado por um perito técnico de confianga do Juizo, ¢ razoavel que se utilize do parecer oferecido pela
autarquia, tendo em vista que o INPI ¢ parte imparcial no ambito de analise do processo administrativo de pedido de registro de
patente, conforme revela a ementa a seguir:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELACAO CIVEL. PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LPI. PATENTE VALIDA. SENTENCA MANTIDA.
APELACAO DESPROVIDA.

1. Cinge-se a controvérsia a verificar se a patente de modelo de utilidade MUS8201870-7, que tem como titulo
“peneira classificatoria de multiplos estagios”, preenche os requisitos da novidade, atividade inventiva, melhoria
funcional de uso e suficiéncia descritiva nos termos previstos pela LPI.

2. Primeiramente, cumpre registrar que ndo hda qualquer impropriedade no fato de a magistrada sentenciante
ter levado em consideracio o parecer técnico elaborado pela Diretoria de Patentes do INPI — autarquia
responsdvel pela andlise dos pedidos de registros de marcas e patentes, e orgdo dotado de presumida
imparcialidade e competéncia técnica.

3. No que tange a auséncia de laudo pericial, ressalte-se que foi a propria autora/apelante quem dispensou a
producgdo da referida prova, asseverando ndo possuir recursos financeiros suficientes para arcar com a proposta
de honorarios periciais indicados pelo perito. Assim sendo, cabe a autora arcar com o onus da sua decisdo.

4. Ao julgador é necessdrio que se socorra do técnico do assunto e, na falta de laudo pericial formulado por um
perito técnico de confianca do Juizo, o mais razodvel é que se utilize do parecer oferecido pela autarquia, tendo
em vista que o INPI é parte imparcial no ambito de andlise do processo administrativo de pedido de registro
patentdrio. Alem disso, os atos autdrquicos sdo dotados de presuncdo de legalidade e validade.

5.(.)
6.(..)

7. No caso concreto, o INPI ndo atuou de oficio, ndo desrespeitou direitos — a autora/apelante trouxe a questdo da
validade do ato a baila e, ao observar a necessidade de apostilamento da patente em cotejo, gozando da qualidade
de parte nos autos, o orgdo opinou pela alteragdo, velando pelo cumprimento dos principios da legalidade e da
supremacia do interesse publico. Na verdade, percebe-se que a autarquia atuou em conformidade com o seu
poder-dever de retificar o ato emanado no qual verificou haver necessidade de alteragdo, dentro dos limites que
lhe cabiam em sede judicial. Além disso, a sentenga poderia ndo ter acatado a sugestio do INPI, mas, por
entender pela sua razoabilidade, julgou que a opinidao da autarquia deveria ser prestigiada e acolhida.

8. ()

9. Sentenga mantida. Apelagdo desprovida.

(TRF — 2 Regido, Primeira Turma Especializada, AC 2015.51.01.032393-5, relator Juiz Federal Convocado
GUSTAVO ARRUDA MACEDO, DJe 05/10/2018, undnime, grifei)

Portanto, considerando-se que o parecer técnico da Autarquia Ré € contundente no reconhecimento da inexisténcia
de atividade inventiva no objeto levado a registro, o qual, segundo o parecer técnico, encontra-se no estado da técnica e podia ser
considerado comum para um técnico no assunto, ¢ de se reconhecer, na auséncia de comprovacdo das afirmagdes em sentido
contrario, a impossibilidade de concessdo do respectivo registro de patente de invengdo PI 1005886-9, devendo a decisdo de
indeferimento ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e IMPROCEDENTE O
PEDIDO.

Condeno a parte autora nas despesas processuais e ao pagamento dos honorarios advocaticios, no percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, divididos igualmente entre os réus, nos termos do art. 85, §2°, do Codigo
de Processo Civil.



Sem custas a serem recolhidas, no caso de recurso, em razao do pagamento integral pela parte autora.

Intimem-se as partes.
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