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RELATORIO

Reexame Necessario e Apelacdes Civeis de Worpac SISTEMAS DE
ControLE Lpa e Foca ControLEs DE Acesso Ltpa. para reformar sentenca'
do Juiz Federal GuiLnermE Borrorint PEreiRA, que julgou procedente em
parte o pedido para determinar a alteracdo da patente de invencao PI
9700106-6°, intitulada Dispositivo EMERGENCIAL DE DESTRAVAMENTO DE GIRO,
UrniLizAve. EM Catraca DE Quatro Bracos’, para modelo de utilidade,

1 Fls. 522/540, integrada em sede de embargos de declaracao de fls. 546/547.

2 Depositada em 16/1/97 e concedida em 17/8/2004, na classe 51: Meios para permitir passagem através de
cercados, barreiras ou similares, por ex., torniquetes Borboletas.

3 Resumo: "DISPOSITIVO EMERGENCIAL DE DESTRAVAMENTO DE GIRO, UTILIZAVEL EM
CATRACA DE QUATRO BRACOS", compreendendo um dispositivo instalado no mecanismo de giro da
catraca, que consiste em um sistema mecanico destinado a permitir, através de uma botoeira, o
destravamento da referida catraca, também no sentido contrario ao de passagem normal, propiciando,
assim, rapida evacuacdao dos passageiros, também através da porta de entrada, em situacdes de
emergéncia, eliminando o estado de panico criado pela barreira fisica. Para tanto, o invélucro de plastico
(3) deve ser rompido com um pontapé, acionando automaticamente o botdo (1) por ele recoberto. Com
isso, a haste (4) sera deslocada, inibindo a acdo da mola (ndo visivel), que em operacdao normal impele o
trique (5) contra a roda dentada (6), impossibilitando o giro da catraca no sentido contrario. A partir deste
instante, o dispositivo estd completamente acionado e a catrada passa a girar livremente, deixando de ser
um obstaculo na evacuagdo do 6nibus. (Disponivel em: www.inpi.gov.br. Acesso em 22/5/2012)


http://www.inpi.gov.br/

mantida o inicio do prazo de vigéncia (17/8/2004), além de condenar a
Worrac e o Iner a ressarcirem a Foca, cada uma, 1/3 das custas e honorarios
periciais. Sem honorarios advocaticios, face a sucumbéncia reciproca.*

O juizo sentenciante concluiu que, a despeito do atendimento dos
requisitos legais da novidade e da aplicacdo industrial, ndo restou
demonstrada atividade inventiva apta para merecer a protecao com a
natureza de invencdo. O unico tépico da reivindicacdo singular que nao
constou nas anterioridades apontadas refere-se a protecdo do botdo de
emergéncia “...recoberto pela protecdo (3) de plastico destrutivel”, que
apresenta nivel inventivo minimo. Afinal, “até mesmo para um leigo... a
provisdo de uma protegcdo ou cobertura de pldstico destrutivel para um
equipamento de emergéncia ndo apresenta grau de inventividade suficiente
a propiciar um efeito técnico ndo previsivel ou inesperado”.

Acrescentou que o dispositivo da patente anulanda propicia
melhoria funcional no uso e na fabricacdo de “catracas de quatro bracos”,
enquadrando-se na hipétese do art. 14 da Lei n® 9.279/96 (LPI)°. Tanto é
assim que o proprio Inei, apesar de ter se manifestado pela manutencao da
patente, admitiu, com lastro em Parecer Técnico da Divisdao de Patentes de
Engenharia Civil e Geral, que a P1 9700106-6 “foi concedida com natureza
inadequada” (os grifos sdo do original).

Alega a Worrac Sistemas bE CoNTROLE LTDA, preliminarmente, que
a sentenca € extra petita, porquanto a causa de pedir circunscreve-se apenas
na auséncia do requisito legal da novidade, ao passo que a sentenca fundou-
se na caréncia de atividade inventiva. No mérito, aduz que deve ser
mantida a patente como Privilégio de Invencdo, eis que nao era evidente, a
época do deposito, liberacdao do fluxo de catraca em sentido contrario
mediante acionamento de botdao com o pé, possibilitando a rapida e segura
evacuacdo dos usuarios em situacOes de panico, bem como o rearme do
dispositivo por meio de chave Yale. Destaca que, neste sentido, sdo as
respostas do laudo pericial aos seus quesitos n° 4, 6, 8 e aqueles de fls. 485
e 486, do Inpr.

Alega a Foca ControLEs DE Acesso Ltda. que a patente em litigio
deve ser totalmente anulada, nos termos da conclusdao do perito judicial e
do seu assistente técnico, por conter elementos caracterizadores do estado
da técnica. Quer a reforma da sentenca para anulacdo da PI 9700106-6 e,
caso mantido o decisum, que os réus/apelados suportem a totalidade das
custas e sejam condenados em honorarios advocaticios.

Contrarrazoes do Inpi, as fls. 576/577, pugnando pela manutencao
da sentenca, pois “as distin¢des do produto, ... primordialmente voltado d

4 Fls. 522/539 e 546/547 — sentenca e declaratérios; fls. 548/556 — apelagdo da Wolpac; e fls. 561/572 —
apelagdo da Foca.

5 Art. 14 da Lei n° 9.279/96. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico
no assunto, ndo decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.
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capa plastica rigida destrutivel que envolve o botdo de destravamento,
constitui melhoria funcional em relacdo ao Estado da Técnica
contempordneo ao seu deposito”.

Contrarrazoes da Foca Ltda, as fls. 579/585, rechacando a
alegacdo de sentencga extra petita, vez que o decisum apenas acolheu seu
pedido subsidiario. Insiste na reforma da sentenca, para que seja
privilegiado o laudo pericial e anulada a patente de invencao da Worrac.

O Procurador Regional da Republica MArio Ferremra LEITE
opinou pelo improvimento do recurso da Worpac e pelo provimento parcial
da apelacdo da Foca, para o reconhecimento da sucumbéncia da parte
adversa, posto que acolhido pedido alternativo eventual (fls. 586/589).

E o relatério.

MARCIA MARIA NUNES DE BARROS
Juiza Federal Convocada

VOTO

Mantenho a sentenca, face a clareza e profundidade com que
enfrentou as questoes em debate.

A parte autora Foca Controres DE Acesso Ltda. ajuizou esta
demanda objetivando a anulacdo da Patente n° PI 9700106-6, depositada
em 16/1/1997 e concedida em 17/8/2004 a Worpac SistEMAs DE CONTROLE
Ltpa, na classe 51° sob o titulo Dispositivo EMERGENCIAL DE DESTRAVAMENTO
pE Giro, UrtiLizAvEL EM Catraca DE QuatrRo Bracos. Eis o resumo da
invencao:

[...] dispositivo instalado no mecanismo de giro da
catraca, que consiste em um sisterna mecanico
destinado a permitir, através de uma botoeira, o
destravamento da referida catraca, também no sentido
contrario ao de passagem normal, propiciando, assim,
rapida evacuacdao dos passageiros, também através da
porta de entrada, em situacOes de emergencia,
eliminando o estado de panico criado pela barreira
fisica. Para tanto, o invélucro de plastico (3) deve ser

6 Meios para permitir passagem através de cercados, barreiras ou similares, por ex., torniquetes Borboletas.



rompido com um pontapé, acionando automaticamente
o botdo (1) por ele recoberto. Com isso, a haste (4) sera
deslocada, inibindo a acdo da mola (nao visivel), que
em operacdao normal impele o trique (5) contra a roda
dentada (6), impossibilitando o giro da catraca no
sentido contrario. A partir deste instante, o dispositivo
esta completamente acionado e a catraca passa a girar
livremente, deixando de ser um obstaculo na
evacuagdo do dnibus’.

Subsidiariamente, pediu a modificacdo da natureza do privilégio
para Modelo de Utilidade (MU).

Alegou ser empresa com sede no Rio Grande do Sul desde
18/11/1997 e que, dentre outras atividades, fabrica, comercializa, importa e
exporta produtos e equipamentos mecanicos, eletromecanicos e eletronicos
para controle de acesso e contagem de pessoas, especialmente catracas para
onibus e estacOes rodoviarias. Face a caréncia no mercado, desenvolveu
dispositivo nominado “CATRAcA ANTI-PANICO”, para destravamento do
equipamento em situacoes de emergéncia (panico). Tal dispositivo, por
estar em dominio publico, ndo era patenteavel.

Acontece que a Worrac ajuizou diversas agoes na Comarca de
Caxias do Sul/RS em face da autora Foca, alegando contrafacdao da PI
9700106-6, quando, na verdade, o objeto patenteado como privilégio de
invencdo é uma juncao de elementos que estdo no estado da técnica - art.
11, § 1° da LPI®. Trata-se, na verdade, de um dispositivo utilizado em
veiculos urbanos de transporte de passageiros (Onibus e lotacdes) que
“libera o sentido inverso da catraca, fazendo com que ela gire livremente
para ambos os sentidos” e que, depois de acionado, retorna a posicao
funcional através de uma chave Yale, que fica com o responsavel da
empresa adquirente do equipamento.

Acresceu que a Worrac ja utilizava este sistema desde 1993,
conforme patente MU 7302054-0°, de sua titularidade, posteriormente
abandonada, que, por sua vez prevé disposicdao construtiva ja existente na

7 Disponivel em: www.inpi.gov.br. Acesso em 22/5/2012

8 Art. 11 da Lei n° 9.279/96. A invencdo e o modelo de utilidade sdo considerados novos quando nao
compreendidos no estado da técnica. § 1° O estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado
acessivel ao ptiblico antes da data de depésito do pedido de patente, por descricdo escrita ou oral, por uso
ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

9 Resumo da MU 7302054-0: Patente de Modelo de Utilidade “Disposicio ConsTrRUTIVA EM CONJUNTO DE
Destravamento ELETROMECANICO PARA Broqueio b Quatro Bracos”, compreendendo melhorias técnicas
introduzidas em bloqueio mecanico convencional, onde foi incorporado em sistema de destravamento
através de solentide, permitindo que o bloqueio possa funcionar em conjunto com equipamentos
embarcados nos Onibus, tais como computadores de bordo, validadores de cartGes, bilhetes, fichas e
assemelhados. (cf. fls. 134). Patente de modelo de utilidade depositada em 29/10/93 e concedida em
27/6/95. Encontra-se extinta desde 3/4/2007, por forca do art. 78, inciso IV, da LPL.


http://www.inpi.gov.br/
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MU 7202032-6", denominada Disposicio INTRODUZIDA EM BARREIRA
MecAnica, depositada por Paolo Filippo Variola, em 15/12/1992, também
para inversao do fluxo de pessoas nas catracas através da introducao de
miolo de chave, capaz de alterar o sentido do giro (ja em dominio publico),
ambas apresentadas como anterioridades impeditivas. Defendeu que o ato
administrativo que concedeu a exclusiva afrontou o artigo 8° da LPI,
devendo, se for o caso, ser protegido apenas como Modelo de Utilidade
(art. 9° da LPI™).

Sustentou, ao fim, diferencas construtivas nos dois
equipamentos, posto que o elemento principal do seu dispositivo é um
corpo cilindro com um pino que faz o destravamento, sem necessidade de
chave para o retorno a atividade funcional, como naquele da empresa
adversa.

A Worrac, a sua vez, arrazoou, em apertada sintese, que as
anterioridades apontadas ndo previam o procedimento de alteracdao do fluxo
em situagoes emergenciais. “O acionamento do dispositivo antipdnico por
meio de uma botoeira, revestida por um lacre pldstico que pode ser
quebrado facilmente legitima [...] a patente anulanda, eis que preenchidos
os requisitos da novidade e atividade inventiva” (fls. 347).

O decisum apelado, conforme relatado, determinou a
modificacdo da natureza da Patente de Invencao n° 9700106-6 para Patente
de Modelo de Utilidade, por considerar que o grau de inventividade
apresentado pela mesma ndo atende a norma do artigo 13 da LPI",
podendo ser enquadrado como ato inventivo, definido no artigo 14 da
LPI", suficiente para validar uma patente de modelo de utilidade.

Assim posicionado, passo a examinar 0S recursos.

10 Resumo da MU 7202032-6: O presente modelo de utilidade constitui-se de catraca com dispositivo de
regulagem de sentido de fluxo de pessoas que passam por determinado ponto. Este dispositivo mecanico
permite a alteragdo do sentido horario para anti-horério, e vice versa, sem precisar remover a catraca do
local afixado. Patente de modelo de utilidade depositada em 15/12/92 e considerada definitivamente
retirada, posto que ndo requerido o exame, conforme despacho publicado na RPI 1356, de 26/11/96 (cf.
fls. 120 e site: www.inpi.gov.br)

11 Art. 9° da Lei n° 9.279/96 E patenteavel como modelo de utilidade o objeto de uso prético, ou parte
deste, suscetivel de aplicacdo industrial, que apresente nova forma ou disposicao, envolvendo ato
inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricacdo.

12 Art. 13 da Lei n°® 9.279/96. A invencdo é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no
assunto, ndo decorra de maneira evidente ou ébvia do estado da técnica.

13 Art. 14 da Lei n° 9.279/96. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um
técnico no assunto, ndo decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.



I - Da apelacao da Worrac Sistemas DE CONTROLE LTDA:

A sentenga nao € extra petita.

Da analise da exordial depreende-se, claramente, que a causa de
pedir consubstancia-se na auséncia dos requisitos de novidade e de
atividade inventiva, previstos no artigo 8° da LPI, como bem observado
pelo Juizo sentenciante que, inclusive, transcreveu trecho da peca
contestatoria da ora apelante, onde afirmou que “segundo entendimento da
autora, a Carta Patente PI 9700106-6 ndo contém atividade inventiva...” .
Tal fato, por si s0, afasta qualquer davida sobre eventual compreensao dos
limites do pedido, bem como alegacdo de afronta aos principios
constitucionais do contraditério e da ampla defesa.

No mérito, o objeto da apelacdao da Worrac cinge-se em definir
se a Carta Patente n° PI 9700106-6 cumpre o requisito da atividade
inventiva, essencial a patenteabilidade das invencdes (PI), ou se é
decorrente de ato inventivo, de sorte a ser protegida apenas como modelo
de utilidade (MU), como decidido pelo Juizo a quo.

E consabido que é patentedvel: (i) a invencdo que cumpra,
simultaneamente, os requisitos da novidade, aplicacao industrial e atividade
inventiva (artigo 8° da LPI™); e (ii) o modelo de utilidade que apresente
novidade na forma ou disposicdo do objeto de uso pratico (ou parte dele),
aplicacdo industrial e ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no
seu uso ou na sua fabricacdo (artigo 9° da LPI').

Ora, para serem considerados novos, a invencao e o modelo de
utilidade ndo podem estar compreendidos no estado da técnica, que 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 ou
qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior” (§ 1° do artigo 11, com
meus destaques). Neste aspecto, em remate, o doutrinador Dgnis Borces
BarBosa aduz que “hd novidade se o invento sob andlise ndo estd
prefigurado integral e exatamente em nenhum documento ou nenhum uso
publico da mesma solugdo técnica”.”

Para as patentes de invencao, a par da novidade, deve-se verificar
a existéncia de atividade inventiva, considerada quando o invento nao
decorre de maneira evidente ou 6bvia do estado da técnica para um técnico
no assunto, a época do depoésito, com os recursos disponiveis (artigo 13 da

14 Cf. fls. 16 da inicial, 344 e 528.

15 Art. 8° da Lei n° 9.279/96. E patenteavel a invencdo que atenda aos requisitos de novidade, atividade
inventiva e aplicacdo industrial.

16 Art. 9° da Lei n° 9.279/96. E patenteavel como modelo de utilidade o objeto de uso prético, ou parte
deste, suscetivel de aplicacdo industrial, que apresente nova forma ou disposicdao, envolvendo ato
inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricagao.

17 Barsosa, Denis Borces. O Contributo Minimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva,
Originalidade, Distinguibilidade e Margem Minima. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, pag. 11.
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LPI).

O modelo de utilidade (MU), por sua vez, é patenteavel quando o
objeto apresentar ato inventivo que, segundo as Diretrizes de Exame do
Inp1, ocorre quando a modificacdo introduzida resulta em avango funcional
no seu uso ou fabricacdo, facilitando a atividade humana e/ou melhorando
a sua eficiencia. Como ensina De&nis Borces Barsosa, “esta patente
reconhece avangos minimos da produgdo industrial, dando-lhe protegdo
mais curta e menos vigorosa — exatamente por ndo exigir maior distancia
entre os niveis inventivos™'®.

Em sintese: o ato inventivo (necessario para a concessao de uma
patente de modelo de utilidade) possui menor grau de criatividade que a
atividade inventiva (necessario para a concessao de uma patente de
invencdo), de modo que, no primeiro caso, as inovacOes decorrentes sao
consideradas como de segunda geragdo (adaptagdes, etc.').

No caso dos autos, a patente PI 9700106-6 descreve dispositivo
de seguranca que permite que catracas de veiculos de transportes coletivos
funcionem no sentido oposto apds acionamento, com simples chute, de
botdo protegido por plastico quebravel, a fim de facilitar a evacuagdao em
situacdo de panico®.

O perito corretamente considerou as seguintes anterioridades:
MU 7202032-6 (fls. 120/133 e 166/179)*' e MU 7302054-0 (fls. 134/140 e
150/161)*, além da PI 206.527%, mencionada no Parecer Técnico
Comparativo juntado pela Foca, as fls. 74/92 (fls. 117/119), descartando

18 Idem. Uma introducdo a Propriedade Intelectual. Ed. Lumen Juris, 2003.

19 BarBosa, Denis Borces. O Contributo Minimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva,
Originalidade, Distinguibilidade e Margem Minima. Ed. Lumen Juris, 2010, pag. 25.

20 Confira-se o que consta no relatério de reivindicacao:
a) liberacdo do giro contrario somente quando necessario, bastando dar um pontapé em um botao;
b) rapida evacuacdo dos usuéarios do coletivo num momento de emergéncia, evitando as conhecidas
situacdes de panico, criadas pelo obstaculo em si;
¢) lacre (invélucro plastico) que, com seu rompimento, acusa a utilizacdo do sistema;
d) rearme do dispositivo de maneira simples, rapida e controlada, levando-se em cota que a

reabilitacdo do dispositivo é feita com o auxilio de uma chave tipo “YALE”, normalmente de posse do

responsavel pela empresa.

21 Patente de modelo de utilidade depositada em 15/12/92 e considerado definitivamente retirado, posto
que ndo requerido o exame, conforme despacho publicado na RPI 1356, de 26/11/96 (cf. fls. 120 e site:
www.inpi.gov.br)

22 Patente de modelo de utilidade depositada em 29/10/93 e concedida em 25/3/97. Encontra-se extinta
desde 3/4/2007, por forca do art. 78, inciso IV, da LPI



corretamente o Catalogo da empresa Ace SchmErsaL (141/147) , por nao
apresentar data impressa nem estar associado com outro documento que o
possa situar cronologicamente.

Considerando que a novidade é pré-requisito essencial para a
existéncia de atividade inventiva e, da mesma forma, para afastar o estado
da técnica, hei por bem, neste primeiro momento, analisar o preenchimento
desta condicado legal.

O perito judicial, ap6s elaborar tabela comparativa com as
caracteristicas da reivindicacao da PI 9700106-6 com aquelas equivalentes
dos documentos de anterioridade supracitados, apropriou para analise da
novidade apenas a MU 7302054-0, que apresentou maior nimero de
caracteristicas equivalentes ou idénticas (cf. fls. 439/448). Na
oportunidade, observou que:

O tipo de botao utilizado e reivindicado na PI
9700106-6 é de uma modalidade chamada de impulsao
ou de choque, que, ao ser aplicada uma carga sobre sua
cabeca, desloca uma haste interna desde uma primeira
posicdo inativa, na qual a haste interna esta retraida por
dispositivos apropriados, tais como mola, para uma
segunda posicdo, na qual a haste é estendida. Nesta
posicdo ocorre o travamento da haste interna através de
um cilindro de chave integrado no botdo, o
destravamento sendo pelo acionamento do cilindro de
fechadura através de uma chave tipo Yale. Deve ser
observado que o botdo deve abranger dois
componentes distintos, um cilindro de chave e uma
chave para aciona-lo.

Em contraste, os documentos MU 7202032-6 e MU
7302054-0 revelam dispositivos que sdo providos de
um cilindro de chave, ndao operando segundo o
principio de impulsdo, mas sim apenas travando seus
componentes em uma posicdo ou destravando-os a
partir desta posicdo através de um cilindro de chave.
Portanto, as alegacdes colocadas no Laudo Técnico
(folhas 88 a 90 dos autos) referentes aos citados
documentos de que “A FUNCADO,
CONSTRUTIVIDADE E RESULTADO FINAL SAO
IGUAIS...” sdao improcedentes”.(os grifos sdao do
original - cf. fls. 448)

Neste ponto, por se tratar de questdo eminentemente técnica,
valho-me do laudo pericial, que detalhadamente analisou os documentos de

23 Depositada em 20/2/69 e publicada em 21/12/71 (cf. fl. 117)
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anterioridade apontados pela parte autora, concluindo que a PI 9700106-6
atende o requisito da novidade, por ndo ter sido antecipada por nenhuma
das anterioridades apontadas.

Presente a novidade, resta examinar se o objeto da patente em
litigio possui atividade inventiva, de sorte a ser mantida como Patente de
Invencao (PI). Também neste aspecto (existéncia ou ndao de atividade
inventiva) a prova pericial deve ser novamente prestigiada. E assim o faco.

Conforme demonstrado pelo expert, o unico tépico da
reivindicacdao da PI 9700106-6 que ndo é evidente para um técnico no
assunto e que nao foi antecipada por quaisquer das referéncias apontadas, e
que poderia ser protegido pela patente, é aquele que descreve a forma de
protecao ou cobertura do botdo, “em forma de carcaca pldstica circular e
rompivel no rebaixo [3a], sendo dotada solidariamente de uma cobertura
axial (3.1) rompivel” (cf. fl. 463).

Acontece que a provisdao de uma protecao de plastico destrutivel
para equipamentos de emergéncia é amplamente previsivel e conhecida na
arte sendo, de fato, dotada de um nivel inventivo minimo. A inovacao,
contudo, permitiu melhoria funcional no uso e na fabricacdo de “catracas
de quatro bracos”, devendo ser exclusivada como modelo de utilidade.

A apelante Worrac insiste, ainda, na tentativa de demonstrar
atividade inventiva na patente anulanda, que o perito pericial,
nomeadamente ao responder aos seus quesitos de n° 4, 6 e 8 e aqueles de
fls. 485/486 do Inrr , reconheceu que o problema solvido por ela ndo era
evidente, mesmo para um técnico no assunto. E mais, a funcionalidade da
chave Yale contida na MU 7202032-6 e MU 7302054-0 é diferente da
contida na PI 9700106-6.

Equivoca-se, mais uma vez, a apelante. Em verdade o ilustre
perito afirmou, mais de uma vez, no seu laudo técnico, que o dispositivo
objeto da patente é um sistema de alavanca amplamente conhecido,
enquadrada na esfera de conhecimento de qualquer técnico do assunto.
Veja-se, a respeito, a resposta a seguinte quesitacao do Iner:

A propriedade de sinalizar uma violagao do meio de
liberagcdo, sem a devida motivacdo através de uso de
lacre destrutivel € ou ndao considerada evolucao técnica
neste tipo de conhecimento?

Resposta: [...] em veiculos de transporte coletivo
existem sinalizacOes providas com lacre que devem ser
destruidos para a ativacdo de um dispositivo de



emergéncia. Isto, associado com o restante do
dispositivo que nada mais é um simples sistema de
alavanca amplamente conhecido e usado por qualquer
especialista de conhecimento minimo na arte, nao
poderia conduzir a uma patente de invencado (fl.
485/486)

Noutra oportunidade, a prova técnica, mais uma vez, demonstrou
detalhadamente que:

o efeito técnico que adviria da possibilidade de
regulagem da catraca para permiti-la girar tanto no
sentido horario e, no caso de uma situacao de
emergéncia, ou panico, quanto no sentido anti-horario,
NAO E NOVO NEM DIFERENTE daquele antecipado
pela anterioridade MU 7202032-6. Tampouco é
surpreendente, mesmo no caso de situacOes adversas
ou no caso de situacoes de evacuacdo de emergéencia de
pessoas, tais como tumultos, incéndios, etc. Em
contraste, tal giro em duas direcbes, ao contrario do
colocado no estado da arte na patente PI 9700106-6 ja
era plenamente previsivel a época do depdsito do
pedido. [...] No entanto, a PI 9700106-6 sugere outro
meio através de um botdao de impulso ou choque. (fl.
459)

E finalizou que os sistemas de botdao de impulso ou choque “sdo
6bvios para um técnico no assunto possuindo até mesmo conhecimentos os
mais bdsicos em mecdnica” (fl. 462).

Diante disso, deflui facilmente que o objeto da patente decorre da
justaposicdo de processos conhecidos, porém sem prover novo efeito
técnico para alcance da finalidade pretendida.

Destaco que o INPI, autarquia federal que tem por finalidade
precipua executar, no ambito nacional, as normas que regulam a
propriedade industrial, tendo em vista a sua funcdo social, economica,
juridica e técnica, concordou expressamente com a solucao dada pelo Juizo
a quo (fls. 205/206 e 576/577).

Por todas essas razdes, ndo deve prosperar a pretensao recursal
da Worrac.

IT — Da apelagao da Foca ControLEs DE Acesso Ltda:

Afasto, de saida, a alegacdo de que a patente anulanda contém
elementos caracterizadores do estado da técnica contemporaneo ao
deposito.

Define-se estado da técnica como tudo aquilo tornado acessivel



PODER JUDICIARIO .
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2* REGIAOQ

IV - APELACAO / REEXAME NECESSARIO 2007.51.01.808443-0

ao publico antes da data do pedido de patente, por uso ou por qualquer
outro meio no Brasil ou no exterior. Disso decorre que ndao pode haver
novidade.

Todavia, no caso em exame, como amplamente demonstrado, o
objeto da patente atendeu ao requisito da novidade, impondo-se, assim, a
manutencao da exclusiva, porém apenas como modelo de utilidade, tal
como pleiteado subsidiariamente pela ora recorrente.

Nao assiste razdao a apelante também quanto a condenacdao da
parte vencida nas custas e honorarios advocaticios. A Corte Especial do
Superior Tribunal de Justica, no julgamento do EREsp 616.918/MG,
firmou entendimento no sentido de que, tratando-se de cumulacao
subsidiaria de pedidos (quando ha hierarquia entre eles, com rejeicdo do
pedido principal e acolhimento do subsidiario), hipotese dos autos, surge
para a parte autora interesse em recorrer e, em ultima analise, sucumbéncia
parcial da pretensdo. Diante disso, ambas as partes devem suportar os onus
sucumbenciais (cf. Informativo 441/STJ*).

No caso dos autos, a Foca estabeleceu ordem de preferéncia ou
de hierarquia entre os pedidos formulados: declaracdo da nulidade da Carta
Patente n° PI 9700106-6 ou modificacio da sua natureza para patente
modelo de utilidade (cf. fls. 28, itens “a” e “b”). A rejeicdo do pedido
principal e o acolhimento do pedido subsidiario determinam a manutengao
da sucumbeéncia reciproca.

Assim, tampouco deve prosperar a pretensao recursal da
autora/apelante.

24 HONORARIOS ADVOCATiCIOS. CUMULACAO. PEDIDOS. SUCUMBENCIA.

[...] a cumulacdo impropria subsididria de pedidos, também chamada de eventual por alguns
doutrinadores, esta regulada no art. 289 do CPC e se faz presente quando o autor formula dois ou mais
pedidos excludentes em ordem de hierarquia fixada na peticdo inicial, os quais somente deverdo ser
examinados e eventualmente acolhidos no caso de ser rejeitado o pedido imediatamente anterior. Dessa
forma, evidencia-se, na cumulagdo subsidiaria de pedidos, haver parcial sucumbéncia da parte que ndo
teve sua pretensdo atendida na extensdo que preferencialmente desejava. [...] nesses casos, a solugao a ser
adotada para resolver a controvérsia passa, em um primeiro momento, pela classificacdo do pedido, para
que entdo possa ser definido o regime juridico a ele aplicavel, sobretudo quanto aos honorarios
advocaticios e ao interesse de recorrer. Diante do exposto, os embargos de divergéncia foram providos de
acordo com a orientacdo do acérddao paradigma de que, havendo a rejeicao do pedido principal e o
acolhimento de outro subsidiario, estara configurada a mitua sucumbéncia, podendo ainda o juiz, no
caso concreto e com respaldo na equidade, atribuir os 6nus de sucumbéncia integralmente ao réu, quando
reconhecer a sucumbéncia minima do autor naqueles casos em que héa parcial equivaléncia entre os
pedidos principal e subsidiario. Precedentes citados: REsp 618.637-SP, DJ 27/8/2007; AgRg no Ag
264.726-SP, DJ 26/6/2000; EDcl no REsp 380.435-RS, DJ 24/10/2005, e EDcl nos EDcl no REsp
383.316-RS, DJ 5/12/2005. (EREsp 616.918-MG, Rel. Min. Castro Meira, julgades em 2/8/2010) —
Cf. Informativo/STJ 441
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No mais, mantenho a condenacdo do Inpr ao ressarcimento de 1/3
dos honorarios periciais e custas, porquanto, tratando-se de pedido de
registro de patente de invencao, deveria realizar buscas em bancos de dados
mundiais para verificar anterioridades e grau atividade inventiva. No caso,
tudo indica que houve falha na busca efetivada pelo examinador.

Além disso, note-se que, na contestacdo, pugnou pela
manutencdao da Patente de invencdo, a despeito de reconhecer que o
produto fabricado pela Foca constituiu melhoria funcional do dispositivo
destravador da roleta, dando mais praticidade ao seu uso, e que a exclusiva
foi concedida com natureza inadequada (cf. fls. 205/206 e 577).

Com todas essas consideracOes, nego provimento a remessa
necessaria e as apelacoes.

E como voto.

MARCIA MARIA NUNES DE BARROS
Juiza Federal Convocada

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENCAO.
AUSENCIA DE ATIVIDADE INVENTIVA. MODELO DE UTILIDADE.
PRESENTES OS REQUISTOS LEGAIS

1 — A sentenca ndo € extra petita, porquanto adstrita ao pedido e a causa de
pedir da exordial.

2 — A novidade afasta o elemento caracterizador do estado da técnica.
Inteligencia do § 1° do art. 11 da Lei n° 9.279/96.

3 — Sendo a inovacdo dotada de nivel inventivo minimo, porém
propiciando melhoria funcional no uso e fabricacdo de equipamento de
emergéncia utilizado em transportes coletivos, ha de ser exclusivada como
modelo de utilidade. Incidéncia do art. 14 da Lei n° 9.279/96.

4 — Tratando-se de cumulacdo subsidiaria de pedidos - quando ha
hierarquia entre eles, com rejeicio do pedido principal e acolhimento do
subsididrio -, resta evidenciado interesse em recorrer e, em ultima analise,
sucumbeéncia parcial da pretensdo. Diante disso, ambas as partes devem
suportar os 6nus sucumbenciais. Precedentes do STJ.

5 — Negado provimento a remessa necessaria e aos recursos.

ACORDAO
Decide a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional

Federal da Segunda Regido, por unanimidade, negar provimento a remessa
necessaria e as apelacoes, na forma do relatorio e do voto da Relatora, que
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ficam fazendo parte integrante do presente acordao.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2012.

MARCIA MARIA NUNES DE BARROS
Juiza Federal Convocada
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