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Poder Judiciario
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4* REGIAO

APELACAO/REMESSA NECESSARIA N° 5058569-81.2015.4.04.7000/PR

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DONIZETE GOMES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (REU)
APELANTE: MARCUS AUGUSTO RIGO (REU)

APELADO: FGVTN BRASIL LTDA (AUTOR)

RELATORIO

Trata-se de a¢do proposta por FGVTN Brasil Ltda.
contra Marcos Augusto Rigo ¢ INPI - Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI, na qual foi proferida sentenc¢a de procedéncia do pedido para
declarar a invalidade da patente n® MU9101738-6 e condenar ambos os réus
solidariamente ao pagamento de despesas processuais e honorarios advocaticios,
arbitrados em R$70.000,00, atualizado pelo IPCA-E, com acréscimo de juros de
mora, a taxa prevista no art. 1°-F da Lei n® 9.494/97, estes a partir do transito em
julgado da decisdo, com sujeicao a remessa necessaria (E192).

Os embargos de declaragdo opostos por FGVTN e por Marcus
Augusto Rigo foram acolhidos para substituir a ilustragdo reproduzida na
sentenca, retificar o texto legal citado de art. 7° da Lei n°® 9.279/96 pelos arts. 6°
e 129 e corrigir a digitacao da palavra "formula" pela palavra "forma" (E208).

Apelagio do corréu Marcus Augusto Rigo (E213). Relata que a
autora propds outras duas acgdes (5011964-77.2015.4.04.7000/PR e 5053082-
04.2013.4.04.7000/PR) e a prova pericial produzida em todas elas, inclusive
nesta propria, foi pela manutengdo da concessao de todas as patentes, tendo o
pedido no processo n° 5053082-04.2013.4.04.7000 sido julgado improcedente.
Afirma que a sentenca ¢ contrdria a manifestagdo técnica do INPI e a prova
pericial produzida. Sustenta a nulidade da sentenga por obscuridade em relacao
a consideracdo ou nao do laudo pericial técnico, a indicagdo do método de
andlise, a qual requisito de patenteabilidade foi considerado inexistente, se os
requisitos de ato inventivo e melhoria funcional sdo considerados coincidentes.
Em virtude disso, a sentenga esta baseada em critérios subjetivos.

No mérito, refere que a Patente Modelo de Utilidade
MU9101738-6 foi concedida em 26/5/2015 e distingue modelo de utilidade de
patente de invengdo. O modelo de utilidade exige nova forma ou disposi¢ao,
assim como a existéncia de ato inventivo na criagdo dessa nova forma ou
disposi¢do, que resulte em melhoria funcional no uso ou na fabricagdo do
objeto, mas ndo um efeito técnico novo, proprio das patentes de invencao. Essas
afirmagoes constam na IN 30/2013 e na Resoluc¢ao n°® 124/2013, ambas do INPI.
Afirma ter a sentenga se equivocado ao negar a existéncia de modelo de
utilidade, sob o fundamento de que a melhoria funcional proposta estaria no
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estado da técnica, ou seja, exigindo ndo apenas nova forma, como também nova
funcdo ou nova melhoria funcional. Esse entendimento confunde o requisito de
melhoria funcional sobretudo com os requisito de novidade e ato inventivo, que
deveria ser analisado na perspectiva da obtengdo de uma nova forma ou
disposicdo pelo objeto a partir da comparagdo com as caracteristicas
construtivas de outro objeto ja existente no estado da técnica, mas nao de sua
funcao ou de sua melhoria funcional.

Para se obter a patente de um modelo de utilidade ¢ necessaria a
presenca dos seguintes requisitos: novidade, ato inventivo, aplica¢do industrial,
melhoria funcional no uso ou fabricagdo do objeto e suficiéncia descritiva do
relatério do documento de patente.

Defende a correcdo da pericia, que concluiu pela existéncia de
novidade em relacdo ao estado da técnica, pois nenhum dos documentos
apresentados pela apelada antecipa a forma construtiva da patente de modelo de
utilidade MU9101738-6. A nova forma, ademais, foi reconhecida pela sentenca.

Quanto ao ato inventivo, sustenta que somente os técnicos do INPI
e o perito judicial podem ser considerados aptos a analisar esse requisito, € o
perito judicial concluiu que a nova forma apresentada nao decorre de maneira
comum ou vulgar do estado da técnica, assim como o INPI, por intermédio de
parecer técnico (E178).

Afirma estar demonstrada melhoria funcional, conforme acima
mencionado. e tem como objeto melhorias funcionais introduzidas em um
dispositivo de deslizamento (roldana) para portas de correr, dotado de
dispositivo antidescarrilamento. Essas melhorias funcionais decorrem dos novos
elementos estruturais concebidos na sua disposi¢do construtiva, dentre eles a
inclusdo da utilizagdo de chapa dobrada de metal em seus componentes (carcaca
e bragco movel), tornando a fabricagdo mais facil, rapida e econdmica, com
producdo de um objeto com menor custo ¢ dimensdo, e na forma de utilizagao,
com aplicacdo em moéveis com portas menores ou mais leves, assim como em
moveis populares ou de segunda linha.

Apelacio do corréu INPI (E215). Sustenta o descabimento da
condenagdo do INPI em honorérios advocaticios, por figurar na lide como
assistente simples da parte ré. Relata que, inicialmente, foi negado o registro da
patente porque, embora presentes novidade e aplicag¢do industrial, ndo atendia ao
requisito do ato inventivo. Em face da manifestacio da parte interessada,
concluiu-se pela existéncia de ato inventivo e foi deferida a patente de modelo
de utilidade. A anélise foi procedida de acordo com a legislacao, nao havendo
em falar em vicio do processo administrativo capaz de acarretar a
responsabilizacdo pelo pagamento de honorarios advocaticios. Afirma que a
inveng¢do exige atividade de criacdo muito maior, devendo seu produto ser algo
anteriormente nao conhecido ou utilizado. No modelo de utilidade, o esfor¢o
intelectual criativo ¢ menor, o ato inventivo parte de objeto ja existente,
conferindo nova forma ou disposi¢dao, com aumento da capacidade de utilizagao
e suscetibilidade de aplicacdo industrial. Assim, a parte ré comprovou perante o
INPI o preenchimento dos requisitos legais e somente em jujizo a parte autora
apresentou outros argumentos e foi produzida prova judicial. A sentenga, apesar
de fundamentada na auséncia de melhoria distinta dos demais apoios de roldana
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feitos pelo sistema de dobra e corte, ndo se manifestou sobre as conclusdes
favoraveis da pericia que, por envolver matéria técnica e objetiva, deve
prevalecer.

Contrarrazoes da autora FGVTN (E220). Requereu
inicialmente tutela de urgéncia para determinar a suspensdo dos efeitos da
patente anulada pela sentenca de primeira instancia.

Relativamente ao recurso do INPI, defende que a pleiteada
assisténcia especial fere o principio da impessoalidade, devendo figurar como
réu, considerando a obrigatoriedade de intervir na lide em virtude do ato
administrativo praticado. Afirma que a mudanga de entendimento do INPI
ocorreu sem a devida motivagdo. Contrariamente ao sustentado pelo apelado,
houve questionamento administrativo via processo administrativo de nulidade.
A pericia, ao seu turno, carece de analise técnica ou cientifica, além de falta de
indicacao do método utilizado.

Quanto ao recurso de Marcus Rigo, sustenta que o Juizo usou de
todas as provas judiciais admitidas pelo CPC, dentre as quais as provas
documentais, periciais e a inspe¢do judicial, por ocasido da audiéncia. Essas
provas levam a conclusdo de que nao ha ato inventivo. A nova forma ou
disposi¢do guarda relacdo com a maneira como ocorre a configuracao fisica,
conforme Diretrizes de Exame de Patente de Modelo de Utilidade, Resolucao
INPI 85/2013, topico 4.3.2, vigente a ¢época. As caracteristicas técnico-
estruturais da patente anulanda se encontram reveladas pela anterioridade
P10702425-8, conforme assistente técnico da apelada. Uma forma que decorre
das conformacgdes necessarias e resultantes da ado¢ao do convencional processo
de corte e dobra (estampagem) carece de ato inventivo € jd se encontram
relevadas na patente espanhola ES1022145U. Pede a condenagao do INPI em
litigancia de ma-fé.

Contrarrazées do INPI (E222). O INPI manifestou-se de acordo
com o recurso de apelagcdo do corréu Marcus Augusto Rigo.

O autor renovou o pedido de tutela de urgéncia incidental (E6),
sobre o qual manifestou-se o corréu Marcus Augusto Rigo (E7).

O pedido de tutela de urgéncia incidental foi indeferido (ES).
A autora interpds agravo interno (E18).
O MPF manifestou-se pelo regular processamento do feito (E19).

O processo foi pautado para julgamento e retirado de pauta em
virtude da oposi¢@o ao julgamento virtual por autor e corréu (E24 e 25).

E o relatorio.

VOTO

1. INPI. Legitimidade passiva. Parte.
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A agdo foi proposta na vigéncia do CPC/73 contra o INPI.

O INPI, quando ndo for autor da agdao de nulidade do registro,
intervira no feito (Lei n® 9.279/96, art. 175, § 1°).

Neste caso, a causa de pedir exposta na inicial apontou vicio de
motivacao no registro de patente de modelo de utilidade e formulou pedido de
nulidade do ato administrativo. O INPI, ao seu turno, ao contestar o pedido, ndo
se limitou a atuar de forma equidistante do interesse das partes, ao contrario,
defendeu o ato administrativo e se posicinou ao lado réu, pleiteando a
improcedéncia do pedido, tendo apelado da sentenca de procedéncia.

Assim, correto que o INPI figure no polo passivo como réu e nao
como assistente, simples ou litisconsorcial, ou ainda, especial. Confira-se a
respeito o seguinte julgado:

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE
MARCA. MA-FE. processo civil. litispendENCIA. PRESCRICAO. INPI.
LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSARIO. APELOS E REMESSA OFICIAL
DESPROVIDOS. 1. Diante da diversidade de pedidos deduzidos nas peticoes
inicias desencadeadoras desta demanda e de demanda anteriormente
ajuizada perante outra Se¢do Judicidria, inocorre litispendéncia. 2. Na agdo
de nulidade do registro de marca, o INPI, quando ndo for autor, intervird
obrigatoriamente no feito, sob pena de nulidade, sendo que a definicio da
qualidade dessa intervencdo perpassa pela andlise da causa de pedir da acdo
de nulidade. No caso, o INPI, ao comparecer aos autos, ndo somente prestou
esclarecimentos e informacgoes acerca do procedimento administrativo, como
também defendeu o mérito do ato e se colocou ao lado da parte demandada;
ademais, a demanda traz pedido dirigido diretamente ao INPI, de
adjudicacdo do registro da marca em favor da autora. 3. A decreta¢do
Jjudicial de nulidade do registro de marca requerida tem como substrato ma-fé
no requerimento do registro, com fundamento juridico no art. 124 da Lei n°
9.279/96. Apresenta-se, pois, nos termos da pretensdo veiculada e como
delineada na inicial, como agdo de direito material exercitavel a qualquer
tempo (artigo 6° bis, item 3, da Convengdo da Unido de Paris). Invocagdo da
exceg¢do prescricional confunde-se com o mérito propriamente dito. 4.
Cuidando-se de marca notoriamente conhecida, e incidente o do art. 6° - bis da
Convengdo de Paris, suficiente a demonstragdo da notoriedade quando do
registro, configurando-se hipotese de presungdo relativa de ma-fé. Precedentes
do Superior Tribunal de Justiga. 5. Apelos e remessa necessaria desprovidos.
(TRF4 5033764-30.2016.4.04.7000, PRIMEIRA TURMA, Relator ROGER
RAUPP RIOS, juntado aos autos em 01/06/2020)

Rejeita-se, pois, a preliminar.

A questdo da responsabilidade pelo pagamento dos honorarios
advocaticios diz respeito ao mérito.

2. Nulidade da sentenca.

A 1. sentenca ndo ignorou a prova pericial, tanto que a menciona
no seguinte trecho:

"O perito judicial entendeu que a fabrica¢do do MU "ndo decorre de maneira
comum ou vulgar do estado da técnica pelo fato de ndo ser comum em uma
estampagem de pecas em um unico golpe obter a pega finalizada", salientando
que "em geral as ferramentas de conformagdo metdlicas sdo constituidas em
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macho e fémeas para dar o formato desejado, com a ocorréncia conjunta de
corte e dobra que sdo exercidas ao mesmo tempo com esforgos diferentes para
dobra e para cortes."

Entretanto, ndo é o fato de ser comum que caracteriza determinado modelo
como pertencente ao estado da técnica, mas sim, nos exatos termos do §1° do
art. 11 da Lei de Propriedade Industrial, o fato de ser acessivel ao publico no
Brasil ou no exterior, por descri¢do escrita, oral ou por outros meios. Nesse
passo, embora o modelo descrito no MU objeto dos autos seja diferente da
peca descrita na ES1022145U, apresentada em 1992 ao orgdo competente na
Espanha, por exemplo (OUTIS de ev.01), comprova que ja naquela época
havia registro de fabricagdo de apoio da roldana para porta de correr por
processo de corte e dobra.

Observa-se também que a sentenga levou em consideragdo as
provas produzidas em audiéncia, notadamente a manifestagdo da assistente
técnica do réu:

Ou seja, nas palavras da assistente do réu Marcos Rigo, ndo é o processo de
corte e dobra que esta sendo reivindicado, mas sim o formato especifico que
permitiu a cria¢do dessa pe¢a em corte e dobra. O requisito novidade estaria
cumprido pela forma enquanto o ato inventivo corresponderia ao projeto que
permitiu que numa unica estampagem todos os cortes e dobras fossem feitos
tanto na carcaca como no brago movel para acomodar todos os seus
elementos.

Nao ¢ demais realcar que foi realizada audiéncia de instrucao e
julgamento, para colher esclarecimentos técnicos, integrantes da prova pericial,
nos termos do art. 477, §3°, do CPC/15.

Houve ainda expressa menc¢ao ao modelo de utilidade objeto dos
autos, com reproducdo de sua imagem e mengdo as provas documentais
produzidas, inclusive durante o processo administrativo.

Em relagdo aos requisitos de novidade, ato inventivo e melhorias
técnicas, a r. sentenga expos o entendimento, a partir dos textos legais citados,
de que a inovagdo e o ato inventivo sdo caracterizados pelo que ndo estd
compreendido no estado da técnica, e este por sua vez, caracterizado por ser
acessivel ao publico, por descricao escrita ou oral, conforme sua compreensao
da Lei de Propriedade Industrial. Considerou ainda que ndo ha prote¢do de nova
forma ou disposicdo de modelo de utilidade por si, mas somente enquanto
decorra de ato inventivo. Ao analisar o dispositivo objeto desta acdo, concluiu
que em 1992 j4 havia registro de fabricacdo de apoio da roldana para porta de
correr por processo de corte e dobra, ao comparar o dispositivo com a peca
descrita na ES1022145U, na Espanha. Em outras palavras, ja fazia parte do
estado da técnica, ndo havendo, pois, ato inventivo.

O juiz apreciou as provas constantes dos autos e indicou as razoes
da formagdo de seu convencimento, como exige o art. 371 do CPC/15, e
especificamente na analise da pericia, o art. 479 do CPC/15, estando legitimado
o afastamento das conclusdes da pericia.

A sentenga ¢ especifica, inclusive, sobre o método utilizado pelo
perito, ao afirmar erro na consideragao legal do que se entende por estado da
técnica (fato de ser comum ou nao, ou acessibilidade ao publico).
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Ao assim proceder, o d. Juizo ndo se substituiu ao perito ou inseriu
critérios subjetivos de julgamento em matéria técnica, sendo, a partir da analise
de todas as provas produzidas, e da legislacdo, expOs suas conclusdes e seu
convencimento.

O acerto ou desacerto dessas premissas ndo implica nulidade da
sentenca por obscuridade ou omissdo, senao dizem respeito ao mérito do recurso
de apelacao.

Nao procede, pois, o pedido de nulidade da sentenca.
3. Nulidade da pericia.

A questdo da nulidade da pericia foi rejeitada pelo r. juizo a quo no
E181, decisao essa que nao merece reparos.

Com efeito, o laudo reproduz os esquemas dos dispositivos
relevantes para decidir a lide, a andlise técnica realizada na esfera
administrativa, as normas aplicaveis e responde aos quesitos das partes.
Eventuais deficiéncias redacionais ou omissdes nao comprometem sua
compreensdo, sendo que para tanto colaborou a realizagdo de audiéncia com
técnicos no assunto e o posterior laudo complementar. Pelas alegagdes das
partes, e criticas feitas, ¢ possivel concluir que o debate técnico foi bem
realizado e compreendido, sendo as divergéncias relativas a se os requisitos
legais para concessdo de uma patente de modelo de utilidade foram atendidos
ou nao.

4. Nulidade da patente. Modelo de Utilidade.

A r. sentenga menciona as normas aplicaveis a solu¢ao do litigio, e
relata e delimita claramente o objeto da lide, assim como as razdes da
procedéncia, merecendo ser transcrita para melhor compreensao da controvérsia,
evitando-se repeticdes desnecessarias. Confira-se:

"Conforme pontuei nos autos n° 5058569-81.2015.404.7000, a Constitui¢do
consagra como direito fundamental a prote¢do a propriedade industrial:

XXIX - a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio
temporario para sua utilizagdo, bem como prote¢do as criagoes industriais, a
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos,
tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnologico e econémico
do Pais;

Diante dessa norma, foi instituida, entdo, a Lei 9.279/96, com o intuito de
regulamentar os direitos inerentes a propriedade industrial.

De acordo com seus arts.7° (obs.: corrigido para art. 6° em embargos de
declaracdo - E208) e art. 129, diferentemente dos direitos autorais, a
aquisi¢do do direito a propriedade industrial pressupoe a concessdo de patente
ou registro.

Partindo dessas premissas gerais, nos presentes autos discute-se a subsungdo
do mecanismo descrito no registro n’ MU9101738-6 ao conceito de modelo de
utilidade, o qual ¢ definido pela Lei de Propriedade Industrial, nos seguintes
termos:
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Art. 9° E patentedvel como modelo de utilidade o objeto de uso pratico, ou
parte deste, suscetivel de aplicagcdo industrial, que apresente nova forma ou
disposicdo, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu
uso ou em sua fabricagdo.

Portanto, observa-se que o Legislador definiu o conceito de modelo de
utilidade, trazendo como requisitos da patenteabilidade: a) a apresentagdo de
nova formula (obs.: corrigido para 'forma' em embargos de declaracio -
E208) ou disposi¢do; b) a caracteristica de ato inventivo, ou seja, de idéia que
resulte em melhoria funcional no uso ou fabricagdo, c) aplicagdo industrial.

O conceito de novo, tanto para inveng¢do como para o modelo de utilidade, diz
respeito ao que ndo estaria compreendido no estado da técnica, o qual, por sua
vez, é constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao publico antes da data
do deposito ou pedido de patente, a excecdo das situagdes descritas em seu
art.12.

Transcrevo:

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

$ 1° O 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 ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior,
ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

$ 2° Para fins de aferi¢do da novidade, o conteiido completo de pedido
depositado no Brasil, e ainda ndo publicado, sera considerado estado da
técnica a partir da data de deposito, ou da prioridade reivindicada, desde que
venha a ser publicado, mesmo que subseqiientemente.

§ 3% O disposto no pardgrafo anterior serd aplicado ao pedido
internacional de patente depositado segundo tratado ou conveng¢do em vigor
no Brasil, desde que haja processamento nacional.

Art. 12. Ndo serd considerada como estado da técnica a divulgagdo de
invengdo ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses
que precederem a data de deposito ou a da prioridade do pedido de patente, se
promovida:

1 - pelo inventor;

1l - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de
publicagdo oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do
inventor, baseado em informacoes deste obtidas ou em decorréncia de atos por
ele realizados; ou

IIl - por terceiros, com base em informagdes obtidas direta ou
indiretamente do inventor ou em decorréncia de atos por este realizados.

Paragrafo unico. O INPI podera exigir do inventor declaragdo relativa a
divulgagdo, acompanhada ou ndo de provas, nas condigdes estabelecidas em
regulamento.

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.
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Art. 14. O modelo de utilidade ¢ dotado de ato inventivo sempre que, para
um técnico no assunto, ndo decorra de maneira comum ou vulgar do estado da
técnica.

Art. 15. A invencdo e o modelo de utilidade sdo considerados suscetiveis
de aplica¢do industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em
qualquer tipo de industria.

Sobre o tema, Fabio Ulhoa Coelho disserta que:

Dos quatro bens industriais, a inven¢do é a unica ndo definida pela lei. Esta
auséncia de definicdo corresponde a tradi¢do legislativa sobre a matéria,
nacional e estrangeira (Cerqueira, 1946:211/212), e é plenamente justificavel
pela extrema dificuldade de se conceituar o instituto. Todos, de fato, sabem
intuitivamente o que é uma inven¢do e ndo ha duvidas quanto aos elementos
essenciais que a caracterizam (criagdo original do espirito humano, amplia¢do
do dominio que o homem exerce sobre a natureza etc.), mas ndo é facil
estabelecer os seus exatos contornos conceituais. Em razdo da dificuldade em
definir_invencdo, o legislador prefere se valer de um critério de exclusdo,
apresentando uma lista de manifestacées do intelecto humano que ndo se
consideram _abrangidas no conceito (LPI,_art. 10). Neste sentido, ndo sdo
invengdo: a) as descobertas e teorias cientificas (a teoria da relatividade de
Albert Einstein, por exemplo),; b) métodos matematicos (o calculo infinitesimal,
de Isaac Newton), c) concepgdes puramente abstratas (a logica heterodoxa, de
Newton da Costa); d) esquemas, planos, principios ou métodos comerciais,
contabeis, financeiros, educativos, publicitarios, de sorteio e de fiscalizacdo (a
pedagogia do oprimido, de Paulo Freire, é exemplo de método educativo); e)
obras literarias, arquitetonicas, artisticas e cientificas ou qualquer cria¢do
estética e programas de computador (tutelados pelo direito autoral); f)
apresentagdo de informagoes, regras de jogo, técnicas e métodos operatorios
ou cirurgicos, terapéuticos ou de diagnostico, e os seres vivos naturais.

O _modelo de utilidade é,_ por sua vez, uma _espécie de aperfeicoamento da
invengdo — ja foi denominado de “pequena invengdo’. A lei define o modelo
de utilidade como “objeto de uso prdtico, ou parte deste, suscetivel de
aplicacdo industrial,_que apresente nova forma ou disposicdo, envolvendo ato
inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricacdo’”
(LPI_art. 9°). Os recursos agregados ds _invengoes, para, de um modo ndo
evidente a um técnico no assunto,_ampliar as possibilidades de sua utilizacdo,
sdo modelos de utilidade. As manifestagdes intelectuais excluidas do conceito
de invengdo também ndo se compreendem no de modelo de utilidade (LPI, art.
10).

Para se caracterizar como modelo de utilidade, o aperfeicoamento deve
revelar a atividade inventiva do seu criador. Deve representar um avango
tecnologico, que os técnicos da drea reputem engenhoso. Se o aperfeicoamento
é destituido dessa caracteristica, sua natureza juridica é a de mera “adi¢do de
invengdo” (LPI, art. 76; Strenger, 1996:18). Por outro lado, havendo duvidas
acerca do correto enquadramento de uma criagdo industrial — se invengdo ou
modelo de utilidade —, e ndo existindo critério técnico de ampla aceita¢do
capaz de elimina-las, deve-se considerar o objeto uma inveng¢do. Como a lei
preceitua o conceito de modelo de utilidade, mas ndo o de invengdo, a criagdo
industrial que ndo se puder enquadrar com certeza no primeiro (ou em outra
categoria do direito industrial), deve-se considerar enquadrado no segundo
(Fabio Ulhoa Coelho. Curso de Direito Comercial. 18.ed, e-book).

Além dos requisitos relativos a novidade, a atividade inventiva e a aplicagdo
industrial, duas condigoes sdo fundamentais para a concessdo do modelo de
utilidade: a suficiéncia descritiva e a clareza e precisdo das reivindicagoes.
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E o que se extrai dos artigos 24 e 25 da Lei de Propriedade Industrial, in
verbis:

Art. 23. O pedido de patente de modelo de utilidade tera de se referir a um
unico modelo principal, que poderad incluir uma pluralidade de elementos
distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas, desde que
mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto.

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 execucdo.

Paragrafo unico. No caso de material biologico essencial a realizag¢do
pratica do objeto do pedido, que ndo possa ser descrito na forma deste artigo e
que ndo estiver acessivel ao publico, o relatorio serd suplementado por
deposito do material em instituicdo autorizada pelo INPI ou indicada em
acordo internacional.

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.

Feitas essas consideragoes, passo ao concreto.

Conforme se verifica no processo administrativo (a partir de PROCADM? de
evento 10), Marcus Rigo requereu o registro de patente de Modelo de Utilidade
para "dispositivo de deslizamento para portas de correr", definindo-o
como "dispositivo de deslizamento para portas de correr aplicado na borda
inferior da porta que apresenta um par de molas que, quando acionadas,
for¢cam o rodizio, preso a uma chapa, a permanecer deslizando no trilho
evitando o descarrilamento da porta.”

A ilustragdo da pega (p.21 de PROCADMY de ev.01) auxilia na compreensdo
do modelo apresentado: (obs.: a reproducdo da imagem foi corrigida em
embargos de declaracio - E208 e a correcdo estd mencionada logo abaixo)
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(57) FResumo: ODISPOSICAC CONSTRUTIVAAPLICADA EM
ROLDANA PARA POARTAS DE CORRER. Contande com um sistema
de mola interna antidescamlamento com regulagem de altura e guias
superiores, de modo a evitar que as roldanas escapem dos caris por
onde correm scbre os tilhos disposles na caixa inferior, Compreende
uma carcaga suporte ou quadro (1), onde esta instalada uma roldana
(2] e todas as demals paries, sendo que dita roldana contém rebaixos
laterais adequados {14) e estd assentada a um eixo (3) que & solidério
a chapa {4), que apresenla abas especificas (5) capazes de se
encaixaremn deslizando por trilhos {6) existentes no referido quadro (1),
sendo que a chapa (4) apresenla pinos superiores (7) e inferiores (12)
do quadro (1), onde se assentam as malas {8) responséveis pelo efeilo
amortecedor, contando ainda mencionada chapa (4) com um batenle
superior {3) que permite regular a oscilagéo das molas (8), regulagem
essa conseguida por atuagdo de um paraluso {10) roscade no erificio
(11} do quadro (1] junlo ao relorgo {13).

Pelo que se depreende do pedido administrativo, a novidade consistiria em
dispositivo especifico que impediria o descarrilhamento, diferente dos demais
existentes do estado da técnica, o qual é descrito como "diversas solugoes
técnicas que geralmente compreendem carros inferiores dotados de molas que
for¢am o rodizio em dire¢do ao trilho." (p.05 de PROCADM? de ev.10)

A primeira conclusdo do corpo técnico do INPI foi de que o mecanismo em
questdo ndo atenderia ao requisito relativo ao ato inventivo, ou seja, ndo
apresentaria novidade que melhorasse seu uso ou sua fabricagdo (p.02/06 de
PROCADMI16 de ev.10), em razdo dos registro anteriores BR P10702425 e US
3.959.849. Alem disso, o relatorio apontou, de forma geral, a auséncia de
descrigdo suficiente da disposi¢do construtiva introduzida pelo objeto, o que
desatenderia aos artigos 24 e 24 da Lei de Propriedade Industrial, acima
transcritos.

Em razdo disso, foi determinada a intimag¢do do réu para manifestagdo, tal
como prevé o art. 36 da Lei em exame.

Em sua resposta, o réu alterou sua argumentagdo, requerendo a modificacdo
do relatorio descritivo, das reivindicagdes, dos desenhos e do resumo (p.09 de
PROCADM19 de ev. 10). A partir de entdo passou a descrever como melhoria
construtiva a apresenta¢do de seus componentes de forma a poderem ser
confeccionados em chapa dobrada, facilitando a fabricagdo do objeto,
tornando-o menos custoso e com melhor relagdo custo/beneficio para
utilizagdo da roldana em moveis de pequeno porte, uma vez que possuiria
dimensoes e rodizio menores. (p.09/56 de PROCADM19 de ev.10).

Nela, o réu assim se manifestou em relagdo a patente BR PI107024258
(registrada pelo proprio réu e confrontada pela autora nos autos
50119647720154047000)  apontada como impedimento a concessdo do
registro pretendido, referindo-se como documento D1:
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9. 0 documento D1, sendo uma patente concedida deste mesmo
titular, traz uma roldana com aplicagdo sobreposta na parte inferior da porta
de correr, dotada de mola antidescarrilamento, trava de montagem, trava de
desarme e parafuso de regulagem superior por parafuso. Esta roldana ndo
requer usinagem da porta para instalagdo, e proporciona outras vantagens de
fabricacdo e montagem.

Porém possui fabricagdo mais complexa, com carcaga e brago
movel confeccionado em Zamac (liga composta por aluminio, cobre, magnésio e
zinco), parafuso de regulagem e molas helicoidais em metal comum e rodizio e
travas em plastico resistente.

Além disto, possui maiores dimensdes de construcdo da carcacga e
rodizio, o que faz com que seja mais resistente a carga (adequado para portas
maiores, de até 40kg).

Estes fatores fazem com que a roldana tenha maior custo de
fabricacdo, pois, além de ser utilizada matéria prima mais nobre, os processos
produtivos sdo mais complexos. Para a aplicagdio em madveis populares, de
segunda linha ou de dimensdes pequenas (baixa carga) esta roldana nio
oferece custo/beneficio atrativo.

Em relagdo ao segundo impeditivo, a US 3.959.849 (documento D2), apontou o
seguinte:

11. Este dispositivo revelado em D2 é aplicado embutido no perfil
inferior de portas ou janelas de correr, utilizando-se de parafusos auto-
roscantes pela lateral da roldana pelo perfil préoprio do inferior da porta ou
janela. Além disto, mesmo que este objeto contenha rodizio, mola helicoidal e
parafuso de regulagem de altura, a construcdo e forma de aplicacdo ndo sdo
colidentes, de modo eu D2 ndo antecipa o objeto em tela.

Com base nessas observagoes, o réu argumentou o seguinte:

13. Desta forma, com relagdao a D1 e D2 (especialmente com
relacdo a D2), podem ainda ser apontadas as melhorias:

- Proporciona mais barata fabricacdo, pela confeccdo da carcaca e do braco
movel da roldana em chapa dobrada;

- Pela construcdo dimensional menor, junto ao menor custo, proporciona sua
utilizacdo em mdveis populares de baixo custo, ou de segunda linha, e naqueles
que se utilizam de portas pequenas e mais leves;

- Pelo fato de ser um produto menor em chapa, torna-se um produto final de
menor peso, o que significa menor custo de transporte;

- facilidade de instalacdo sobreposta a porta do movel, pois através do sistema
de travamento e destravamento, o montador consegue instalar a porta no
movel sozinho de forma facil e pratica;

Em apreciacdo das razdes do réu, o INPI acabou por deferir o pedido de
registro, entendendo que estariam comprovados os requisitos relativos a
novidade, ao ato inventivo e a aplicag¢do industrial, aléem do atendimento aos
art.s24 e 25 da Lei de Propriedade Industrial (p.01/03 de PROCADM?20 de
ev.10).

Ou seja, o registro do Modelo de Utilidade foi concedido a partir das
modificagoes no pedido feitas pelo réu a partir da p.09 de PROCADMI19 de ev.
10.

Pois bem.

Embora o réu Marcos Rigo tenha alterado a descricdo do elemento de
inovagdo a apresentacdo dos componentes do mecanismo em chapa dobrada
apenas apos o parecer inicial do INPI, a rigor ndo ha vedacdo legal a tal
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conduta, pois o art. 36 da Lei de Propriedade Industrial permite a intima¢do
do interessado para manifestacdo no curso do processo para o atendimento de
eventuais exigéncias.

Nesse sentido:

Ementa: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE PATENTE.
NOVIDADE E ATIVIDADE INVENTIVA. PERICIA JUDICIAL. PARECER
TECNICO DO INPI. LEI 9.279/96. - Insurge-se a parte autora contra senten¢a
proferida nos autos da presente ag¢do, visando a nulidade da patente de
invencdo  PI0003237-9, denominada "MA'QUINA UNIVERSAL DE
RECONDICIONAR CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E
PROCESSO DE OBTENCAO", de titularidade de LUCIANO PIQUET DA
CRUZ. - A concessdo do registro esta subordinada ao fato do objeto ndo se
encontrar compreendido no estado da técnica, que constitui-se por tudo aquilo
tornado acessivel ao publico antes da data de depdsito do pedido, no Brasil ou
no exterior, por uso ou qualquer outro meio. - Restou demonstrado nos autos
que a patente em tela apresenta novidade por ser diferente da anterioridade
apontada, bem como possui atividade inventiva, consoante o laudo pericial e
parecer técnico do INPIL. - E certo que o juiz ndo estd adstrito ao laudo
pericial, devendo e podendo ilidir as conclusées do expert quando os
elementos dos autos comprovarem, de fato, que o objeto da patente carece dos
seus requisitos previstos na Legisla¢do de Propriedade Industrial. - No que
tange as alegagoes quanto a inser¢do de matéria nova da patente em questdo,
as alteracoes foram efetuadas dentro de procedimento regular do INPI, com
observancia da Lei n° 9.279/96, mediante as exigéncias que o Instituto
entendia cabiveis, consoante demonstra o primeiro parecer técnico do Instituto
em sede de contestagdo. - Precedente jurisprudencial. - Majorag¢do de
honorarios sucumbenciais a titulo de honorarios recursais no patamar de 2%
(dois por cento), nos termos do art. 83, § 11, do CPC de 2015, considerando os
parametros do $§2° do mesmo artigo. - Apelagdo desprovida. Sentenca
confirmada. (TRF2 Regido, AC 2007.51.01.800105-5, 1 Turma Especializada,
Relator Desembargador Federal Paulo Espirito Santo, em 02.05.2019).

De consequéncia, a alteragdo do posicionamento do INPI para o deferimento
do Modelo de Utilidade em questido ndo macula o processo administrativo.

Analisando o parecer entendo também que ndo ha vicio por auséncia de
motivagdo, pois embora em redagdo sucinta, o INPI reportou-se ao relatorio
descritivo, ao quadro reivindicatorio, aos desenhos e ao resumo da segunda
peticdo apresentada pelo réu ("Quadro 1" do Parecer), acolhendo
integralmente as razées ali expostas.

Dito isso, centrando a andlise no que de fato foi reconhecido pelo INPI como
modelo de utilidade, a audiéncia realizada conjuntamente nestes autos (ev.155)
e nos autos n° 50119647720154047000 exemplifica bem a controvérsia.

De posse dos dois modelos construidos para auxiliar da instru¢do destes autos
e dos autos conexos, referentes a P107024258 e ao MU9101738-6, a assistente
técnica do réu Marcos Rigo, Cassandra Natalia Raimann, afirmou que o que é
reivindicado no MU ndo é a inveng¢do ou a fungdo registrada na PI, mas sim o
projeto inventivo que traz determinado corte e dobra cujo formato permite a
interagdo entre os seus elementos e a constru¢do em chapa unica. Perguntada
sobre as anterioridades apontadas pela autora (P10702425-8, US3959849,
ES1022145, ES1023682, ES1055537, ES1058190, ES2026771, US3030654), a
assistente salientou que existem outras roldanas fabricadas por corte e dobra
mas que nenhuma delas teria o formato e as dobras especificas do MU objeto
dos autos.
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Ou seja, nas palavras da assistente do réu Marcos Rigo, ndo é o processo de
corte e dobra que esta sendo reivindicado, mas sim o formato especifico que
permitiu a criagdo dessa peca em corte e dobra. O requisito novidade estaria
cumprido pela forma enquanto o ato inventivo corresponderia ao projeto que
permitiu que numa unica estampagem todos os cortes e dobras fossem feitos
tanto na carcaga como no brago movel para acomodar todos os seus
elementos.

Entretanto, voltando aos requisitos legais para a patenteabilidade do modelo
de utilidade e ao seu proprio conceito ha duas questoes essenciais que se
contrapoéem ao raciocinio do réu: a) tanto a inovagdo como o ato inventivo se
caracterizam a partir daquilo que ndo esta compreendido no estado da
técnica, b) a nova forma ou disposi¢dao do modelo de utilidade ndo ¢ protegida
isoladamente, mas apenas enquanto decorréncia do ato inventivo.

Explico.

O perito judicial entendeu que a fabricagdo do MU "ndo decorre de maneira
comum ou vulgar do estado da técnica pelo fato de ndo ser comum em uma
estampagem de pegas em um unico golpe obter a pega finalizada", salientando
que "em geral as ferramentas de conformagdo metdlicas sdo constituidas em
macho e fémeas para dar o formato desejado, com a ocorréncia conjunta de
corte e dobra que sdo exercidas ao mesmo tempo com esfor¢os diferentes para
dobra e para cortes."

Entretanto, ndo é o fato de ser comum que caracteriza determinado modelo
como pertencente ao estado da técnica, mas sim, nos exatos termos do §1° do
art. 11 da Lei de Propriedade Industrial, o fato de ser acessivel ao publico no
Brasil ou no exterior, por descri¢do escrita, oral ou por outros meios. Nesse
passo, embora o modelo descrito no MU objeto dos autos seja diferente da
peca descrita na ES1022145U, apresentada em 1992 ao orgdo competente na
Espanha, por exemplo (OUTIS5 de ev.01), comprova que ja naquela época
havia registro de fabricagdo de apoio da roldana para porta de correr por
processo de corte e dobra.

Trago parte da descri¢do do aludido registro:

Mas da mesma forma, tal como se observa nas
figuras 3 e 4, a mencionada pega fixa (2) pode ser
formada a partir de una chapa retan- 5
gular com expansdes centrais nos lados '
que dobrados gacrpcndicularmenle determinam as
abas (7) e (11), enquanto mediante uma
dobra dos préprios extremos da chapa
sobre si mesmos, com & parte superior seguindo as
saliéncias perpendiculares na borda dos
mencionados extremos, se configuram as guias (3)

para o encaixe da pega (1), assim como as abas (5)
para os orificios (6) destinados para fixaglo

Ou seja, a ideia de elaborar o apoio de roldana por processo de corte e dobra
faz parte do estado da técnica. O proprio réu, ao comparar o seu MU as
demais anterioridades (a partir da p.26 da contestagdo em ev.12) admite esse
fato, mencionando que "o fato de ambos os produtos serem confeccionados
utilizando-se de processo produtivo de corte e dobra de chapas ndo é relevante,
pois a patente em tela reivindica a nova forma de um objeto de uso pratico, e
ndo o processo produtivo adotado em sua confecgdo.”

Ora, o desenho do apoio de roldana projetado pelo réu Marcos Rigo até pode
ser considerado nova forma, considerando a distingdo entre ele e as demais
anterioridades apontadas pela autora. Entretanto ndo é a forma em si que
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caracteriza o modelo de utilidade: pelo conceito legal, é necessario que se
apresente nova forma ou disposicdo envolvendo ato inventivo.

O ato inventivo ndo pode ser tomado como o processo de cria¢do de uma nova
forma. Ao revés, deve trazer ideia que resulte em melhoria funcional ou de
fabricagdo em relagdo aos demais dispositivos compreendidos no estado da
técnica.

Nesse contexto, ndo restou comprovado nos autos porque o projeto
desenvolvido por Marcos Rigo apresentaria melhoria distinta dos demais
apoios de roldana feitos pelo sistema de dobra e corte.

Por esse motivo, a pretensdo é procedente.

Em embargos de declaragao houve correcdo da imagem da pega
objeto do MU 9101738-6:

"4 imagem referente ao MU 9101738-6 esta em CONTEST34 de ev.12, motivo
pelo qual reconhego o erro material para, em retificagcdo, substituir a imagem
trazida na sentenga pela colacionada a seguir:

100

Fig. 1

Essa imagem, denominada "Fig 1" (lado posterior do dispositivo),
de fato estd no E12-CONTES34, p. 11.

Além dela, convém reproduzir também a "Fig 2" (lado anterior do
dispositivo) e a "Fig 3" (dispositivo com suas partes expandidas), sendo de se
observar que a descricdo do dispositivo corresponde a esta ultima figura (E12-
CONTES34, p. 10/13):
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100

Fig. 3
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O pedido adiministrativo foi inicialmente indeferido sob
fundamento de auséncia de comprovagdo de ato inventivo, considerada a
combinagdo de dois documentos de anterioridade, e sua conexao com falhas na
producdo dos documentos necessarios para o depodsito do pedido, notadamente
no relatorio descritivo € na reivindicagao.

A parte ré insistiu no pedido, promovendo alteragdes na
documentacao e deduzindo argumentos, tendo obtido o deferimento conciso, por
referéncia aos textos e documentos apresentados pelo requerente, afirmando-se
o atendimento dos requisitos da novidade e do ato inventivo, quando
comparados com os documentos do estado da técnica considerados
relevantes (BRPI0702425-8 e US3959849) apontados por ocasido do
indeferimento do primeiro pedido (E10-PROCADM?20, p. 2).

Convém, portanto, delimitar essas alteracdes, para melhor
compreensdo da controvérsia.

A novidade do objeto, conforme relatado pelo réu no pedido
administrativo e transcrito na sentenga, esta "na apresentacdo de seus
componentes de forma a poderem ser confeccionados em chapa dobrada". Essa
novidade, ou ato inventivo, estd detalhada no item 14 do pedido
administrativo: "14. (...) desenvolvimento do objeto como um todo, de instalagdo
sobreposta, desde a constru¢do de nova carcaga com constru¢do tal que
permita sua constru¢do em chapa dobrada" (E10, PROCADMI19, p. 13).

E esclarecedor transcrever também a distingdo entre o que estaria
no estado da técnica e o que consistiria a novidade, por ocasido da corre¢ao
do pedido administrativo em face do primitivo indeferimento (E10-
PROCADMI19, P. 21):

2) A requerente ndo explica no predmbulo, entre o titulo e a expressdo
Tcaracterizado por", quais as caracteristicas ja conhecidas no estado da
técnica indispensaveis a construgdo e defini¢do do modelo, contrariando o
disposto na Instru¢do Normativa n° 30/2013 — Art. 13 (V);

3) A requerente ndo define apos a expdessdo "caracterizado por" a nova forma
ou disposicdo introduzida, contendo todos os elementos que a constituem, bem
como seus posicionamentos e interconexdes em rela¢do ao conjunto, ndo
compreendida no estado da técnica, contrariando o disposto na Instru¢do
Normativa n®30/2013 — Art. 13 (VI);

- no caso dos itens 2 e 3 acima, a reivindicagdo foi reformulada, de forma a
conter no preambulo as caracteristicas ja conhecidas no estado da técnica,
quais sejam: corpo plano retangular (10) dotado de furo passante central (111)
onde ¢ colocado o parafuso (100), furo (13), molas (30), trava (60) encaixada
no furo passante (122) e no recorte (201) do segundo corpo plano (20), que
contém o furo passante cen tralizado (22) para encaixe do eixo (40\0 para
fixagdo do rodizio (50), e saliéncias (23)

&
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Apos a expressdo caracterizado por os elementos que ndo continuem o estado
da técnica, sobre o que requer a protegdo, quais sejam: o fato do corpo plano
retangular (10) conter a aba ortogonal (11) dobrada que contem os ressaltos
(112) e as guias lineares transversais (12) dobradas decorrentes dos recortes
(14) sendo uma do tada de descontinuidade (121), um segundo corpo plano
(20) em chapa dotado de aba ortogonal (21) dobrada dotada de ressaltos (211)
o qual é encaixado nas guias (12).

Essa descri¢do nao discrepa daquela exposta na sentenca, a partir
dos modelos construidos para instruir estes autos em relacdo a patente de
inveng¢do do processo conexo ¢ a patente de modelo de utilidade deste processo
e ao afirmado pela assistente técnico do réu, no sentido de que "ndo é o processo
de corte e dobra que estd sendo reivindicado", sendo "o projeto inventivo que
traz determinado corte e dobra".

Igualmente, ndo se diferencia essencialmente do mencionado na
apelagdo (E213-APELACAOL, p. 12):

43. Este conjunto de cortes/dobras e encaixe das pegas ndo é visto em nenhum
documento anterior e permite que as pegas sejam fabricadas em chapa
dobrada com um unico golpe (uma unica estampagem), bastando para
finalizar o encaixe das molas, da trava de montagem e do parafuso de
regulagem de altura.

Assim, a controvérsia reside no atendimento dos requisitos da
novidade e do ato inventivo.

Novo considera-se o modelo de utilidade ndo compreendido no
estado da técnica (art. 11, caput, lei citada).

Ato inventivo em modelo de utilidade entende-se aquele que,
para um técnico no assunto, nao decorra de maneira comum ou vulgar do estado
da técnica (art. 14).

Constitui o estado da técnica "tudo aquilo tornado acessivel ao
publico antes da data de deposito do pedido de patente, por descri¢do escrita ou
oral, por uso o qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o
disposto nos arts. 12, 16 e 17" (§1°, do art. 11).

O extenso laudo pericial do engenheiro mecénico Adler Machado
(202 p. - E111-LAUDOI) promoveu uma analise comparativa individualizada
em relagdo a cada documento apontado como anterioridade, seja no processo
administrativo (BRP10702425-8 e US3959849), por ocasido do indeferimento
do primeiro pedido, seja nesta acdo, pela parte autora (ES1022145U,
ES1055537, ES1058190, ES2026771, ES1023682 ¢ US3030654, produto do
"Catalogo INDAUX de 2002", produto do "Catalogo Ducasse", produto do
"Catéalogo Era Architectural Hardware de 2010", produto do "Catalogo Yadigao
Hardware and Plastic Rubber de 2009").

A sintese conclusiva em relagdo a todos esses documentos esta nas
respostas aos quesitos 284-294, p. 149-153, nos seguintes termos:

Nenhum dos documentos e/ou objetos apresentados revela a forma construtiva
objeto da patente anulanda, em especial os seus pontos caracteristicos. Ou
seja, nenhum dos documentos anteriores mostra um objeto constituido por
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cortes e dobras que antecipem, na integralidade, o objeto da patente anulanda.

()

O conjunto construtivo do objeto da patente anulanda como um todo confere
melhorias de uso, no que tange a facil instalagdo e manuseio, e de fabricagdo,
no que tange a fabricagcdo do objeto unicamente pelo processo produtivo de
corte e dobra de chapa, tal como apontam os pontos caracteristicos.

()

Nenhum documento antecipa tanto o esquema de corte e dobra dos elementos
que compdem a patente como a forma de intera¢do entre a carcaca e o brago
movel, incluindo a trava de montagem e molas helicoidais.

()

Sim, o objeto é ditado de novidade frente a todas as anterioridades elencadas.

()

Nenhum dos objetos anteriores revela todos os aspectos construtivos da
patente anulanda, de modo que esta constitui em nova forma ou disposi¢do
frente a tais anterioridaes.

()

Imaginando uma solugdo hipotética em que o inventor pudesse ter em sua
frente todos os objetos citados como anteriores no ano do deposito da patente,
com a finalidade de criar um objeto novo utilizando-se dos conhecimentos
tecnologicos da época, facilmente percebe-se que todos os elementos que
compoem o objeto da patente foram reprojetados, ndo sendo as alteragoes
necessdarias para se chegar ao objeto da patente comuns ou vulgares frente as
anterioridade.

No mesmo sentido sdo as respostas aos quesitos da autora (11° ao

49° quesito, p. 165-199), sintetizados nas resposta aos quesito 50°, p. 199:

De acordo com todas as respostas dos quesitos acima, nenhum objeto anterior
antecipa todos os elementos encontrados da patente anulanda, de forma que
esta ¢ dotada de novidade. Uma vez que um objeto ser dotado de ato inventivo
significa que, frente as anterioridades mais os conhecimentos tecnologicos
existentes ha época, foi necessdrio esforgo inventivo por parte do inventor para
desenvolver o novo objeto, considero que o objeto em questdo é dotado de ato
inventivo. As alteragoes necessarias, para, a partir dos objetos anteriores, se
chegar a forma construtiva do objeto da patente anulanda, ndo podem ser
consideradas comum ou vulgares, posto que o formato da carcaga e do brago
movel, a disposi¢do de suas linhas de corte e dobra, o encaixe das molas
helicoidais e da trava de montagem ndo sdo visto, nem individualmente, em
nenhum dos documentos anteriores.

Em relagdo ao modo como a autora aborda os documentos

anteriores para concluir pela antecipacdo do estado da técnica, o perito
manifestou-se no seguinte sentido:

A Atora pleiteia a anulagdo da UM9101738-6 com fundamentagdo em
documentagdo fracionada ndo se atendo ao pricipio do documento unico que
contenha todas as carateristicas em um so documento.
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Especificamente em relacio ao documento ES1022145U,
mencionado na sentenca como antecipacdo do estado da técnica, o perito
concluiu pela existéncia de novidade e ato inventivo, nos seguintes termos
(resposta ao quesito 62, p. 56-57):

Pelo comparativo acima, verifica-se que a patente ES1022145 ndo antecipa na
integralidade a forma construtiva da Patente em tela. Uma vez que a carcaga e
brago movel do objeto da patente possuem nova forma com relagdo ao objeto
da patente ES1022145, tem-se que o mesmo é dotado de novidade.

Levando em consideragdo as alteracbes construtivas necessarias para que o
inventor, a partir do objeto da ES1022145, chegasse ao objeto da patente em
tela, considera-se que foi preciso esfor¢o inventivo para tal. A posi¢do e acesso
ao parafuso de regulagem de altura e molas helicoidais fixas em ressaltos
foram alteradas. Foi incluido rasgo proprio na carcaca para o encaixe da
trava de montagem. Foi alterada toda a proporcionalidade dos elementos para
que o objeto resultasse menor e proprio para utilizagdo em portas de moveis.
Desta feita, o objeto é dotado de ato inventivo frente a patente ES1022145.

No objeto da patente ES1022145 ndo se verificam pinos ou ressaltos para o
encaixe de molas helicoidais, rasgo para encaixe de trava de montagem e
tampouco se verifica a mesma disposi¢do e proporcionalidade entre os
elementos.

O fato de ambos os produtos serem confeccionados utilizando-se de processo
produtivo de corte e dobra de chapas ndo é relevante, pois a patente em tela
reivindica a nova forma de um objeto de uso pratico, e ndo o processo
produtivo adotado para sua confecgdo.

Logo, considero que a Patente em tela cumpre os requisitos de novidade, ato
inventivo e aplicagdo industrial determinados na LPI com rela¢do a esta
anterioridade.

Em laudo complementar, o perito confirmou existir diferencas
entre a patente de modelo de utilidade e a patente de invencdo P10702425-8
(E172-LAUDOL, p. 7, resposta ao quesito "4").

O INPI, em parecer técnico, comenta o laudo pericial
complementar e conclui pela manuteng¢do do deferimento da patente modelo de
utilidade em exame. O INPI discorre sobre a relagdo entre ato inventivo, no
modelo de utilidade, ¢ atividade inventiva, na inveng¢ao, concluindo que o ato
inventivo dispensa efeito técnico novo, correpondendo a uma atividade
inventiva em escala menor. Extrai-se dessa manifestagdo o seguinte trecho
(E178-OUTI, p. 6):

"..Para se alcan¢ar uma fabricagdo mais economica e rapida, a adog¢do
delementos de chapa dobrada exigiu um novo formato da carcaga do objeto,
onde ndo se vislumbra a mesma como uma mera decorréncia vulgar do estado
da técnica.

(.“)I(

O estado da técnica define novo por exclusdo, e integra o conceito
de ato inventivo, porém de forma diferente, correspondendo a uma adjetivacao.
Nao ¢ possivel igualar o conceito de novo e ato inventivo por meio da utilizagao
do estado da técnica.
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A 1. sentenga, nesse aspecto, embora mencione a conclusao do
perito sobre "ato inventivo", conforme a respectiva definicao legal, discorre
sobre e rejeita a "novidade", pois utiliza a definicao legal desta, em virtude da
comparagdo que faz com a pecga descrita na ES1022145U, e rejeita também a
presenca de ato inventivo, por inexistir nova melhoria funcional ou de
fabricac¢do, quando a norma exige apenas que a melhoria funcional resulte do ato
inventivo.

A Resolugao n°® 85/2013 do INPI nao discrepa dessa interpretagao
do texto legal:

“A nova forma ou disposi¢do é o resultado do ato inventivo. Para um objeto ja
existente no estado da técnica, o ato inventivo caracteriza a diferenca incomum
ou ndo vulgar entre esses dois objetos, o proposto pelo pedido e o antecipado
pelo estado da técnica. Ou seja, a diferenca ndo deve ser corriqueira, habitual,
normal, trivial ou ordindria para um técnico no assunto.

Um novo objeto, ainda que dotado de ato inventivo, ndo é patenteavel caso ndo
tenha melhoria funcional. A melhoria funcional esta relacionada a utilizagdo
do objeto, seja de forma mais pratica, comoda e/ou eficiente em seu uso e/ou
fabricagdo”

A LPI no Artigo 9° exige que a Patente de Modelo de Utilidade seja dotada de
ato inventivo e que resulte em melhoria funcional no uso ou fabrica¢do do
objeto. E portanto necessdrio, além de haver a dita melhoria funcional, a
presenca de um contributo minimo de inventividade, o ato inventivo. Se
equipardassemos ato inventivo e melhoria funcional como tendo o mesmo
significado, isto implicaria em estar concedendo uma Patente para resultado,
pois uma melhoria funcional em um objeto pode ser considerada comum ou
vulgar para um técnico no assunto.

Em outras palavras, devemos entender os conceitos de melhoria funcional e
ato inventivo como conceitos relacionados, porém distintos, de forma que uma
variagdo trivial ou vulgar, que traga melhoria funcional ndo seja protegida por
Modelo de Utilidade por falta de ato inventivo, e desta forma ndo se
protegendo o resultado.

Outro aspecto a ser mencionada sobre ¢ a questdo do documento
unico, isso porque um dos fundamentos para ndo acolher o pedido na fase
administrativa, na primeira decisdo, foi a inexisténcia de ato inventivo em
virtude da combinacao de dois documentos de anterioridade.

As Diretrizes de Exames de Patente de Modelo de Utilidade do
INPI (E12-CONTES41, p. 8) preconizam preferencialmente a utilizagao de
apenas um unico documento de anterioridade, embora, em algumas situagdes,
possa haver utliza¢ao de outro documento. Confira-se:

Na avaliagdo de ato inventivo devera ser, preferencialmente, utilizado apenas
um unico documento de anterioridade. Em algumas situa¢oes em que detalhes
construtivos do objeto sejam encontrados de forma complementar em outro
documento de anterioridade, este podera ser usado contra o ato inventivo do
pedido em exame, desde que tal documento contemple detalhes construtivos do
objeto.
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Neste aspecto, a utilizagdo combinada desses documentos de
anterioridade nao foram suficientes para afastar a presenca do ato inventivo, que
nao decorre, segundo a prova pericial, de conhecimento vulgar para um técnico
no assunto, exigindo um contributo minimo de inventividade.

Em relacdo a novidade, as mesmas diretrizes (p. 7), ndo abrem
excecao para o principio do documento unico.

Conclui-se de todo o exposto que estdo presentes 0s requisitos para
concessao da patente modelo utilidade, notadamente novidade, ato inventivo e
melhoria funcional.

O parecer técnico juntado pelo corréu Marco em sede de apelagao,
juntamente com os memoriais (E31), ndo pode ser admitido, uma vez que o
momento oportuno para produ¢do da prova técnica e a critica a ela ocorre em
primeiro grau de jurisdigdo.

5. Nulidade da patente. Reivindicagao.

A respeito do tema, permito-me citar o seguinte trecho do voto do
relator, Exm® Sr. Des. Fed. Roger Raupp Rios, por ocasido do julgamento da AC
5053082-04.2013.4.04.7000, em 14/10/2020, nesta 1* Turma:

"Com efeito, sobre o pedido de patente, dispoe o art. 19 da LPI:

Art. 19. O pedido de patente, nas condi¢oes estabelecidas pelo INPI, contera:
1 - requerimento,

11 - relatorio descritivo,

111 - reivindicacoes;

1V - desenhos, se for o caso;

V - resumo; e

VI - comprovante do pagamento da retribuicdo relativa ao depdsito.

Uma das condi¢des do pedido, conforme a Secdo Il daquela lei, ¢ que "as
reivindicagées  deverdo ser fundamentadas no relatorio descritivo,
caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e
preciso, a matéria objeto da protegdao" (Art. 25, LPI).

De acordo com os ensinamentos de Edmar Hallier, em Direito das Patentes -
Comentarios sobre a Lei de invengoes e dos modelos de utilidades contida na
lei de propriedade industrial brasileira (Lei 9.279/1996)propriedade industrial
brasileira (Lei 9.279/1996). Rio de Janeiro: Idea&#xE7;&#xE3 0
T&#xEY;cnica, 2013. p. 361-362."  data-tipo_marcacao="rodape"
title="Hallier, Edmar. Direito das Patentes: comentarios sobre a Lei de
invengoes e dos modelos de utilidades contida na lei de propriedade
industrial brasileira (Lei 9.279/1996). Rio de Janeiro: ldea¢do Técnica, 2013.
p. 361-362.">1,
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"quando a lei estabelece que o pedido de patente contera as reivindicagoes
(art. 19, inciso Ill) que caracterizam as particularidades do pedido e definem
de modo claro e preciso a matéria-objeto da protegdo (art. 25), descrita e
Sfundamentada no relatorio descritivo, depreende-se que o dispositivo trata de
que as reivindicagoes (art. 19, 1lI) abarcam, abrangem tanto o aspecto formal
(presente no relatorio) e técnico (particularidades) quanto o juridico (objeto
da protegdo, LPI, art. 25). Se a lei assim estabelece, protege o adquirente da
patente, e se depreende a competéncia do Estado para tal atribui¢do.

()

Em termos de propriedade industrial, numa interpreta¢do em sentido estrito,
reivindicar tem outro sentido. Reivindicar, segundo a Lei de Propriedade
Industrial, é mais abrangente, tem um alcance maior, pois se um depositante
de algo com aplicagdo industrial em dado territorio da Unido obtiver a
propriedade, com exclusdo de outros depositantes, presume-se que essa
tecnologia que estava, em principio, ao alcance de todos, passa a lhe
pertencer. A reivindicagdo de tecnologia enquanto ndo depositada pertence a
todos. Quanto a tecnologia, pergunta-se a quem pertence e enfatiza-se que
pertence a todos, enquanto ndo reivindicada por um determinado e certo
titular por meio da protecdao das patentes, nas condigcoes e no prazo que as
leis internas lhe oferecem. A tecnologia estd ao alcance de todos e, para
aqueles que perceberam como solucionar o problema técnico, quem depositar
serd o titular em um dado territorio. Depositada e concedida, pertence a seu
titular exclusivamente, que sem a intervengdo do Estado ndo a obteria." [grifos
no original]

Assim, revela-se a importdncia da clareza e precisdo na formula¢do das
reivindicagoes, especialmente no caso dos modelos de utilidade, considerando
que a patente pode ser concedida sobre o objeto como um todo ou sobre

apenas parte desse (Cl}"f 9o LPImodelo de utilidade o objeto de uso pr&#xE]I tico, ou parte deste,

suscet&#xED;vel de  aplica&k#xE7;&#xE3;0  industrial,  que  apresente  nova  forma  ou
disposi&#xE7; &#xE3;0, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua
fabrica&#xE7; &#xE3;0. " data-tipo_marcacao="rodape" title="Art. 9° E patentedvel como modelo de
utilidade o objeto de uso pratico, ou parte deste, suscetivel de aplicagdo industrial, que apresente nova
forma ou disposi¢do, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua

Jabricagio. ">1) o tendo em vista que "a extensdo da protecdo conferida pela

patente serd determinada pelo teor das reivindicagées, interpretado com base
no relatorio descritivo e nos desenhos" (art. 41 da LPI).

Nesse passo, quanto as reivindicagoes para pedidos de patente de modelo de
utilidade, o Ato Normativo INPI 127/97 estabelece o seguinte:

15.2 PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE

15.2.1 Condicoes do Pedido de Patente de Modelo de Utilidade:
()

15.2.1.2 Reivindicacoes

15.2.1.2.1 Quantidade e Numeragdo

a) cada pedido deve conter uma unica reivindicacdo independente que
descreva o modelo, definindo integralmente todas as caracteristicas de forma
ou disposicdo introduzidas, essenciais a obtencdo da melhoria funcional;

b) somente serdo aceitas reivindicagoes dependentes quando:

22/29



11/07/2021

https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisalinteiro_teor.php?orgao=1&numero_gproc=40002332868&versao_gproc=6&crc_gproc=92eb051c&ter...

Documento:40002328197

()
15.2.1.2.2 Formulacdo das Reivindicacoes

a) as reivindicagoes devem ser iniciadas pelo titulo do pedido e conter uma
unica expressdo "caracterizado por";

b) cada reivindicacdo deve definir, clara e precisamente, e de forma positiva,
as caracteristicas técnicas a serem protegidas pela mesma, evitando-se
expressoes que acarretem indefinicdo na reivindicacdo,

¢) as reivindicagoes dependentes ndo devem exceder as limitagbes das
caracteristicas compreendidas na(s) reivindicagdo(oes) a que se referem;

d) a reivindicagdo independente deve, quando necessario, conter entre o titulo
e a expressdo 'caracterizado por", um predmbulo explicitando as
caracteristicas ja conhecidas no estado da técnica indispensdveis a
construgdo e defini¢cdo do modelo,

e) a reivindicacio independente dever definir, apos a expressio
"caracterizado por', somente a nova forma ou disposicdao introduzida,
contendo todos os elementos que a constituem, bem como seus
posicionamentos e interconexodes em relacdo ao conjunto;

f) as caracteristicas do modelo definidas nas reivindicagoes devem ser
acompanhadas, entre parénteses, dos sinais de referéncia constantes dos

desenhos;

g) cada reivindicacdo deve ser redigida de forma continua sem interrupgoes
por pontos;

h) as reivindicagoes devem estar totalmente fundamentadas no relatorio
descritivo e desenhos;

(.-.) [grifei]

Neste caso, a reivindicagdo tem o seguinte teor (EI0-

PROCADMI19, p. 57):

"REIVINDICACAO

1. DISPOSICAO CONSTRUTIVA EM ROLDANA PARA PORTAS DE
CORRER EM CHAPA DOBRADA, compreendido pelo corpo plano retangular
(10) dotado de furo passante central (111) para a disposi¢do de um parafuso
(100), furo (13), molas (30), trava do mecanismo de antidescarrilamento (60)
encaixada no furo passante (122) do corpo plano retangular (10) e no recorte
(201) do segundo corpo plano (20), o qual contém em si o furo passante
centralizado (22) para encaixe do eixo (40) para fixa¢do do rodizio (50) e
saliéncias (23), caracterizado pelo corpo plano retangular (10) em chapa
apresentar na borda superior uma aba ortogonal centralizada (11) dobrada
que se projeta para a face posterior dotada de dois ressaltos (112) nas
extremidades e na face posterior do corpo plano retangular (10) sendo
disposto um par de guias lineares transversais (12) dobradas decorrentes dos
recortes (14) sendo uma das guias lineares (12) apresentando drea dotada de
descontinuidade (121); um segundo corpo plano (20) em chapa que apresenta
uma aba ortogonal (21) dobrada na borda superior dotada de ressaltos (211)
alinhados com os ressaltos (112), dito segundo corpo plano (20) encaixado nas
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guias lineares transversais (12) do corpo retangular (10) de forma que a aba
(21) fique justaposta a aba (11), sendo as molas (30) encaixadas nos ressaltos
(112) e (211)."

O perito concluiu que no preambulo, compreendido entre o titulo e
a expressao "caracterizado por", somente ha elementos conhecidos pelo estado
da técnica (E111-LAUDOI, p. 159, resposta ao quesito 6 da parte autora).

Na resposta ao quesito 7 da parte autora (E111-LAUDOI, p.
159), sobre se ap6s a expressao "caracterizador por" constam somente elementos
que definam as caracteristicas técnicas essenciais e particulares que se deseja
proteger, o perito transcreveu os argumentos da parte autora e da parte ré.
Transcrevo as respostas, para melhor compreensao:

Sétimo Quesito: Se na unica reivindica¢do da patente em questdo constam
apos a expressdo caracterizado somente os elementos que definem as
caracteristicas técnicas essenciais e particulares que se deseja proteger. Em
caso positivo ou negativo, informe qual sdo esses elementos.

Perito: Estdo informados abaixo

Autor: Resp 7) Ndo, consta muito mais. Primeiramente, registre-se que o que o
titular pretendeu proteger seria apenas o fato de a dita roldana ser produzida
em chapa dobrada. Portanto, todos os elementos (porque ja integrados ao
estado da técnica) deveriam estar antes; sendo que, apos o caracterizado por
apenas “‘ser produzida em chapa dobrada”. A verdade é que a disposi¢do
construtiva reivindicada na patente anulanda ja estava inteiramente
antecipada pela P10702425-8, como uma de suas possiveis concretizagoes. O
quadro comparativo abaixo mostra a correspondéncia entre os elementos
funcionais equivalentes da MU e da Pl que definem suas caracteristicas
técnicas essenciais (o mesmo autor de ambas as patentes utilizou termos
diferentes para os elementos correspondentes: como corpo/carcaga,
aba/reforco/batente, guias/trilhos, descontinuidade/rasgo, ressaltos/pinos),
cujas correspondéncias podem ser facilmente comparadas com base nas
figuras das citadas patentes.

MU9101738-6 (patente anulanda) P10702425-8 (anterioridade) corpo plano
retangular (10) carcag¢a (1) aba ortogonal centralizada (11) refor¢o (13)
ressaltos (112) inferiores da carcaca pinos inferiores (12) guias lineares
transversais (12) trilhos (6) descontinuidade (121) rasgo lateral esquerdo (15)
corpo movel (20) chapa movel (4) aba ortogonal (21) batente superior (9)
ressaltos (211) superior do corpo (20) pinos superiores (7) molas (30)
encaixadas nos ressaltos (112, 211) molas (8) entre pinos (7,12)

Réu: Apods a expressdo caracterizado por sdo incluidos os elementos:

- corpo plano retangular (10) em chapa apresentar na borda superior uma aba
ortogonal centralizada (11) dobrada que se projeta para a face posterior
dotada de dois ressaltos (112) nas extremidades e na face posterior do corpo
plano retangular (10) - sendo disposto um par de guias lineares transversais
(12) dobradas decorrentes dos recortes (14) sendo uma das guias lineares (12)
apresentando area dotada de descontinuidade (121); - um segundo corpo
plano (20) em chapa que apresenta uma aba ortogonal (21) dobrada na borda
superior dotada de ressaltos (211) alinhados com os ressaltos (112), - dito
segundo corpo plano (20) encaixado nas guias lineares transversais (12) do
corpo retangular (10) de forma que a aba (21) fique justaposta a aba (11),
sendo as molas (30) encaixadas nos ressaltos (112) e (211).

(omitida reprodugdo da figura)
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Apos a expressdo “caracterizado por”, que define a nova forma ou disposigdo,
devem ser citados os elementos novos e dotados de ato inventivo, mas ndo
somente estes, mas, sim, deve constar a relacdo destes elementos com as

caracteristicas conhecidas citadas no preambulo, tal como define a Instrugdo
Normativa n.° 031/2013:

3.05 Esta separacdo entre elementos conhecidos e elementos novos visa apenas
facilitar esta distingdo, uma vez que ndo altera a abrangéncia ou escopo da
reivindicacdo, que serda sempre determinado com base no somatorio das
caracteristicas contidas no preambulo e na parte caracterizante.

3.06 Deve-se atentar para o fato de que a novidade das caracteristicas
contidas apos a expressdo "caracterizado por" deve sempre ser estabelecida
em relagdo ao comjunto de caracteristicas tidas como conhecidas e definidas
no predmbulo.

A indicagdo de alguns elementos no predmbulo, por si, ja determina que tais
elementos sdo conhecidos da técnica. A citagdo destes elementos apos a
expressdo “‘caracterizado por “ visa estabelecer a relagdo entre os elementos
novos e os elementos conhecidos.

Dessa resposta, ¢ possivel concluir que apds o predmbulo ndo
houve apenas a transcricdo da nova forma ou disposi¢ao introduzida, mas
também alguns elementos que integram o estado da técnica, mencionados no
preambulo, para mostrar suas conexdes com 0 conjunto.

Sobre a clareza da matéria objeto da protecdo, o perito apenas
reportou-se ao exame efetuado pelo INPI: "Considero que entre todos exames
efetuados pelo INPI, tal situagdo ndo foi abordada, portanto foi
aceita” (resposta ao quesisto 10, p. 165).

A matéria também foi objeto de quesitos da parte ré, conforme
pode ser concluido pela resposta ao quesito 9 (E111-LAUDOL, p. 33):

"Os elementos constantes no preambulo podem ser citados na parte
caracterizante de modo a permitirem a melhor realizagdo do invento por um
técnico no assunto, uma vez que o escopo de prote¢do sera sempre conferido
ao somatorio das caracteristicas do predmbulo e a parte caracterizante”.

O perito cita em abono de sua conclusdo a IN 31/2013 do INPI,
itens 3.06 e 3.07, que estabelecem a necessidade da novidade ser estabelecida
em relagdo ao conjunto de caracteristicas tidas como conhecidas e definidas no
preambulo, assim como o art. 13, VI, da IN 30/13, do INPI, no sentido de que na
parte caracterizando devem estar expostos todos os elementos que constituem a
novidade, seus posicionamentos e suas interconexdes em relacdo ao conjunto.

Conclui uma vez mais o perito (E111-LAUDOI, p. 33):

Assim, considero que repetir na parte caracterizante os elementos constantes
no predmbulo é permitido e necessario para realiza¢do do invento por um
técnico no assunto, de modo que ndo tem influéncia no escopo de prote¢do da
patente, o qual é formato pelo conjunto dos elementos citados no predmbulo e
na parte caracterizante.
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Portanto, neste caso, ao contrario do precedente citado, ndo ha uma
sinalizacdo clara do perito no sentido de que a repeticao, na parte caracterizante
da reivindicacdo, de alguns elementos do estado da técnica, ao lado dos novos
elementos, comprometa a compreensdo da patente do modelo de utilidade, ao
contrario, essa repeticdo serve para mostrar as interconexdes entre novidade e
estado da técnica, conforme autorizado pelas normas regulamentares.

Por fim, o perito confirma a inexisténcia de elementos explicativos
apos a expressdo "caracterizado por" e a protecdo da patente ao objeto todo
(respostas aos quesitos 8 e 9 da parte autora).

Concluo que a prova pericial € favoravel a parte ré, devendo a acao
ser julgada improcedente

6. INPI. Litigancia de ma-fé.

Ao contrario do alegado pelo INPI, a autora comprova que foram
formulados varios pedidos de nulidade da patente modelo de utilidade na esfera
administrativa (E220, p. 22/23), com decisdo de sobrestamento em face da
propositura de acdo judicial.

Contudo, nao vislumbro dolo, sendo mero equivoco de
informacao, sem consequéncias para o julgamento da lide.

7. Honorarios advocaticios.

Em face do provimento do recurso, devem ser invertidos os 6nus
sucumbenciais fixados na sentenca.

Ante o exposto, voto por dar provimento a apelacdo e a remessa
oficial, ficando prejudicado o agravo interno.

Documento eletronico assinado por FRANCISCO DONIZETE GOMES, Juiz Federal Convocado, na
forma do artigo 1°, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolucdo TRF 4 Regido n°
17, de 26 de marco de 2010. A conferéncia da autenticidade do documento estd disponivel no enderego
eletronico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do cddigo
verificador 40002328197v120 e do codigo CRC 3ec7e91d.

Informagdes adicionais da assinatura:
Signatario (a): FRANCISCO DONIZETE GOMES
Data e Hora: 9/6/2021, as 21:39:50

1. Art. 9° E patenteavel como modelo de utilidade o objeto de uso pratico, ou parte deste, suscetivel de
aplicagdo industrial, que apresente nova forma ou disposi¢do, envolvendo ato inventivo, que resulte em
melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricacdo.
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Conferéncia de autenticidade emitida em 11/07/2021 14:00:34.
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Poder Judiciario
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4* REGIAO

APELACAO/REMESSA NECESSARIA N° 5058569-81.2015.4.04.7000/PR

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DONIZETE GOMES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (REU)
APELANTE: MARCUS AUGUSTO RIGO (REU)

APELADO: FGVTN BRASIL LTDA (AUTOR)

EMENTA

ADMINISTRATIVO.  PROPRIEDADE  INDUSTRIAL.
PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE. NULIDADE.
PROVA. INPI. LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENCA E
PERICIA. NULIDADE. REIVINDICACAO. LITIGANCIA DE
MA-FE. HONORARIOS ADVOCATICIOS.

1. O INPI ¢ parte legitima para figurar na lide de nulidade de
patente na qualidade de litisconsorte passivo necessario, uma vez que ndo se
limitou a prestar informac¢des como também defendeu a legitimidade do ato
administrativo e a improcedéncia do pedido.

2. A sentenga nao ignorou a prova técnica produzida e as omissdes
apontadas dizem respeito ao mérito do pedido, ndo implicando nulidade da
sentenca.

3. Nao ha nulidade da pericia considerando que eventuais
duvidas foram objeto de laudo complementar e sanadas com a realiza¢do de
audiéncia na qual foram prestados esclarecimentos.

4. O laudo pericial ¢ firme em concluir pelo atendimento dos
requisitos para obtencdo da patente modelo de utilidade, notadamente
novidade, ato inventivo e melhorias funcionais.

5. A repetigdo de alguns elementos do predmbulo da reivindicacao
na parte caracterizante nao implica nulidade da patente quando a pericia conclui
pela auséncia de comprometimento da clareza e os elementos repetidos auxiliam
na compreensdo da conexdo entre os elementos do estado da técnica e os
elementos novos.

6. Informacdes equivocadas do INPI sobre o processo
administrativo ndo caracterizam litigdncia de ma-feé.

7. O INPI responde pelo pagamento dos honorarios advocaticios,
cujo valor ndo se mostra excessivo considerando a natureza, a complexidade da
causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte.
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8. Apelacdo e remessa oficial providas. Pedido improcedente.
Inversao dos 6nus sucumbenciais.

ACORDAO

Vistos e relatados estes autos em que sdo partes as acima
indicadas, a Egrégia 1* Turma do Tribunal Regional Federal da 4* Regido
decidiu, por unanimidade, dar provimento a apelacdo e a remessa oficial,
ficando prejudicado o agravo interno, nos termos do relatorio, votos € notas de
julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 09 de junho de 2021.

Documento eletronico assinado por FRANCISCO DONIZETE GOMES, Juiz Federal Convocado, na
forma do artigo 1°, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 ¢ Resolucdo TRF 4% Regido n°
17, de 26 de marco de 2010. A conferéncia da autenticidade do documento esta disponivel no enderego
eletronico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do cddigo
verificador 40002332868v6 ¢ do codigo CRC 92eb051c.

Informagdes adicionais da assinatura:
Signatario (a): FRANCISCO DONIZETE GOMES
Data e Hora: 9/6/2021, as 21:39:50
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Conferéncia de autenticidade emitida em 11/07/2021 14:00:34.

Poder Judiciario
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4* REGIAO

EXTRATO DE ATA DA SESSAO TELEPRESENCIAL DE
09/06/2021

APELACAO/REMESSA NECESSARIA N° 5058569-81.2015.4.04.7000/PR

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DONIZETE GOMES
PRESIDENTE: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGER RAUPP RIOS
PROCURADOR(A): CARLOS EDUARDO COPETTI LEITE

SUSTENTACAO ORAL POR VIDEOCONFERENCIA: LUCAS SARETTA FERRARI POR
MARCUS AUGUSTO RIGO

SUSTENTACAO ORAL POR VIDEOCONFERENCIA: FABIANO DE BEM DA ROCHA POR
FGVTN BRASIL LTDA
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APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (REU)
APELANTE: MARCUS AUGUSTO RIGO (REU)

ADVOGADO: CRISTIANO PRESTES BRAGA (OAB RS061861)

ADVOGADO: VIRGINIA REIS LOBATO FLORES (OAB RS048776)

ADVOGADO: LUCAS SARETTA FERRARI (OAB RS065755)

ADVOGADO: AMIR JOSE FINOCCHIARO SARTI (OAB RS006509)

ADVOGADO: SAULO SARTI (OAB RS061799)

APELADO: FGVTN BRASIL LTDA (AUTOR)

ADVOGADO: MARCOS RENIE WIEBBELLING (OAB PR061825)
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO LEME DE JESUS (OAB PR067128)
ADVOGADO: FABIANO DE BEM DA ROCHA (OAB RS043608)

MPF: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Certifico que este processo foi incluido na Pauta da Sessdo Telepresencial do dia
09/06/2021, na sequéncia 51, disponibilizada no DE de 21/05/2021.

Certifico que a 1* Turma, ao apreciar os autos do processo em epigrafe, proferiu a
seguinte decisao:

A 1* TURMA DECIDIU, POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO A
APELACAO E A REMESSA OFICIAL, FICANDO PREJUDICADO O AGRAVO
INTERNO.

RELATOR DO ACORDAO: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DONIZETE GOMES
VOTANTE: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DONIZETE GOMES

VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGER RAUPP RIOS
VOTANTE: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE GONCALVES LIPPEL

MARIA CECILIA DRESCH DA SILVEIRA
Secretaria

Conferéncia de autenticidade emitida em 11/07/2021 14:00:34.
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