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Apelagio Civel n° 90.03.026990-4

Relator : Juiz SANTORO FACCHINI - 5* Turma

Apelante : ITAP S/A EMBALAGENS

Apelados - POLY VAC S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS e MARIA JOSE
COELHO

Assistente da 1* apelada: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
Advogados: David do Nascimento, Waldemar do Nascimento, Roseli A. Harumi Oyadomari ¢ Maria
Aparecida Monsores Rodrigues.

EMENTA

ADMINISTRATIVO — PROPRIEDADE INDUSTRIAL — AGAO DE NULIDADE DE PATENTE —
LEI 5772/71 — MAQUINAS TERMOFORMADORAS - OBJETO DA PATENTE ANULADA -
CONFRONTO COM OUTROS SIMILARES, REGISTRADOS ANTERIORMENTE -
CARACTERISTICA DA NOVIDADE - INEXISTENTE

1 — Contrapostos os objetos da patente anulanda com os da maquina formadora adquirida pela
empresa-ré, e verificada a identidade entre seus elementos — internos e externos, dissemelhados apenas
no concernente ao espago reservado entre o aquecedor e o corpo da maquina, destinado a promover o
adequado resfriamento das superficies da folha termoplastica, ¢ de concluir-se pela inexisténcia da
suposta novidade, tratando-se de mera adaptagdo do estado da técnica, sem atingir um efeito técnico
novo, consoante descrevia o art. 9°, item e, da lei 5.772/71.

2 — Recurso do autor provido; sentenga monocrética reformada; invertidos os dnus da sucumbéncia.

ACORDAO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que sdo partes as acima especificadas, decide a 5® Turma
do Tribunal Regional Federal da 3* Regido, por unanimidade, dar provimento a apelagdo, nos termos do
relatério e voto, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sdo Paulo, 22 de agosto de 2000 (data do julgamento).

Juiz S ORL?F CHINI - Relator
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Apelagdo Civel n® 90.03.026990-4

Relator : Juiz SANTORO FACCHINI — 5* Turma

Apelante: ITAP S/A EMBALAGENS ,

Apeladas : POLY VAC S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS e MARIA JOSE
COELHO

Assistente da 1% apelada: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI
Advogados: David do Nascimento, Waldemar do Nascimento, Roseli A. Harumi Oyadomari ¢ Mana
Aparecida Monsores Rodrigues.

RELATORIO

O EXMO. SR. DR. SANTORO FACCHINI (Relator)

Trata-se de apelagdo interposta contra sentenga proferida em agdo ordindria,
objetivando a anulagio da patente PI 7601340, que diz respeito a privilégio de invengdo para
“Aperfeigoamento em Maquinas Termoformadoras”, expedida pelo INPL, em 14 de dezembro de 1982,
decorrente de aprovagio ao pedido depositado em 05/3/76, em que figura como titular a segunda apelada,
com cessio e transferéncia do objeto a primeira.

Conforme a inicial, em apertada sintese, o objeto da patentc anulanda foi
copiado de outros ji conhecidos e patenteados antes da data de seu deposito, referindo-se a Patente
americana n° 2487233, de 08 de novembro de 1949, com tradugdo nos autos feita por tradutor
juramentado, ¢ a copia de nota fiscal emitida por OMV Officine Maccaniche Veronesi, de 05 de fevereiro
de 1972, relativa a aquisi¢io de maquina formadora modelo 60A pela primeira apelada, com as mesmas
caracteristicas técnicas do objeto da Patente impugnada.

Alega que o estado da técnica da Patente americana, assim como da
méquina italiana (modelo 60A), é igual ao da patente ora anulanda, pois sdo irrelevantes as diferengas
existentes entre um e outro processo, possivelmente estas sejam decorrentes de técnica especializada na
matéria que, partindo do estado da técnica conhecido (Patente americana ¢ maquina formadora modelo
60A) procurou, simplesmente, substituir alguns elementos por outros equivalentes, sem resultar desta
substitui¢io qualquer efeito técnico novo ou diferente.

Assim, uma vez comprovado que ndo contém o requisito indispensavel da

novidade, requer a decretagdo da respectiva nulidade, seguindo-se a condenagdo das rés nos onus da
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sucumbéncia.

Documentos acostados as fls. 25/67; laudo pericial as fls. 215/245, e anexos
(fls. 246/309).

Com arrimo no laudo pericial e na doutrina, a r. sentenga a quo julgou
improcedente o pedido, aduzindo que o objeto da Patente anulanda ndo guarda qualquer identidade com a
Patente americana pois, enquanto esta se refere a uma operagdo que visa a estampagem de uma placa,
através de seu aquecimento, seguido de resfriamento rapido, ainda na fase de estampagem, para se
conseguir que a chapa conserve 85% do desenho a ser estampado, ao passo que a Patente anulanda tem
por objetivo “equalizar a temperatura de folha termopléstica para aumentar a produtividade”, vale dizer,
aumento da ciclagem, redugdo da quantidade de matéria prima e redugdo do refugo.

A apelante sustenta, com fulcro na tradugfo juramentada, que a Patente
americana nio envolve somente eficiéncia na estampagem mas, também, aumento na produtividade, ou
seja aumento da ciclagem, tal qual foi afirmado no tocante a Patente anulanda,

Descrevendo o ciclo de estampagem, objeto da Patente americana, a
apelante pretende provar que o fato de uma folha termoplastica ser submetida a um sistema de pré-
aquecimento, seguido de um trecho de resfriamento natural, ou por meios mecanicos, de modo a obter
uma ciclagem que assegure o aumento da produ¢do de uma méaquina, como reivindicado na Patente ora
discutida, é um estado da técnica totalmente previsto na Patente americana n® 2.487.233, néo
apresentando a primeira nenhum requisito de novidade.

Acrescenta que a r. decisio monocratica se apresenta contraditoria, por se
ter fundado em um laudo equivoco, segundo o qual o equipamento OMV de origem italiana nada tinha a
ver com o dispositivo referente a Patente americana e que, nos esclarecimentos o perito concluiu pela
total identidade entre o referido equipamento e o das apeladas, havendo somente diferenga entre os ciclos
térmicos dos dois equipamentos. Insiste, porém, que a diferenga de ciclagem ndo constitui novidade nem,
tampouco, justificaria qualquer protegdo.

Assegura, em conclusio, que o estado da técnica da patente anulanda ja
estava compreendido na maquina formadora modelo 60A, de quem as rés, ora apeladas, copiaram a idéia
de invencdo, a idéia de solugdo e, sem qualquer manifestagio do espirito inventivo, os seus técnicos
introduziram irrelevantes modificacdes de carater meramente construtivo, mediante simples habilidade
técnica acessivel aos mesmos por serem do oficio, fato que, nos termos da lei, ndo justifica a concessdo da
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Agravo regimental interposto pela primeira apelada as fls. 905/914,
rejeitado pelo v. acdrdio de fls. 962.

Regularmente processados, €, com contra-razdes, vieram os autos a esta
Corte. _

Dispensada revisdo nos termos regimentais.

E o relatério.
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Apelagio Civel n° 90.03.026990-4

Relator : Juiz SANTORO FACCHINI — 5? Turma

Apelante: ITAP S/A EMBALAGENS

Apeladas : POLY VAC S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS e MARIA JOSE
COELHO

Assistente da 1* apelada: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI
Advogados: David do Nascimento, Waldemar do Nascimento, Roseli A. Harumi Oyadomari ¢ Maria
Aparecida Monsores Rodrigues.

VOTO

O EXMO SR. DR. SANTORO FACCHINI (Relator)

O Relatorio descritivo da Patente de invengdo para “Aperfeigoamento em

Méquinas Termoformadoras” objeto da Patente anulanda encontra-se acostado as fls. 28/38, e as fls.

46/58, o conteudo da Patente americana n° 2.487.233, sob a rubrica “Método para Fabricagdo de
Separadores de Bateria”.

Para efeito de um resumo geral das especificagdes técnicas confrontadas,

ora sdo adotadas as descrigdes constantes do laudo pericial de fls. 215/296, pontuadas as caracteristicas

da Patente anulanda as fls. 229 e o respectivo cotejamento com as anterioridades da Patente americana

(fls. 230) como transcrito, in verbis:

“]. Aperfeicoamentos em mdquinas termoformadoras que se caracterizam essencialmente pela
passagem de uma folha termopldstica por resisténcias de preferéncia laterais, ou outra forma qualquer
de aquecimento, seguido de um resfriamento natural ou mecdnico objetivando manter a temperatura
interior superior a da superficie. Na passagem pelo outro aquecedor que pode ser interno ou externo a
mdquina convencional, obtém-se a equalizacdo da temperatura do interior (miolo) e da superficie da dita
folha termoplastica.

2. Reivindicagdo de acordo com 1 caracterizada essencialmente por proverem de meios de

aquecimento dispostos preferencialmente na posi¢do vertical, seguido de interrup¢do do aquecimento, o

4
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qual associado a meios de arrefecimento mecdnicos ou naturais, provocam o resfriamento da dita folha,
ocorrendo dito resfriamento em maior escala na superficie, de modo a manter temperatura mais elevada
no seu interior, seguido de novo ciclo ou estdgio de aquecimento em que as superficies e interior da dita
Jfolha apresentam equalizadas. ‘

1. Patente americana n° 2.487.233, método para a fabricagdo de separadores de bateria —fls. 46.

1.1. O objeto da patente é um novo método para a fabrica¢do de separadores de bateria de
ebonite porosa e mais particulamente ao método de estampar em relevo tais separadores.

O objeto da patente ora anulanda é um aperfeicoamento que consiste em prover as mdquinas
termoformadoras de um dispositivo de pré-aquecimento e resfriamento de folhas termopldsticas, visando
equalizar a temperatura externa e interna da dita folha, depois de submetida ao segundo estagio de
aquecimento.

1.2. Basicamente a patente americana, consiste em aquecer uma placa de ebonite porosa as
temperaturas de 210° F (99° C) e 450" F, estampar esta placa seguido de resfriamento imediato, sendo
dito resfriamento promovido principalmente pelos cunhos de estampagem, os quais recebem circulagdo
de um fluido refrigerante.

O objetivo desta operagdo é dar forma a uma placa de ebonite, aquecendo a dita placa a
temperatura tal que o material atinja a fase pldstica, seguido de resfriamento rdpido ainda na fase de
estampagem para obrigar a dita chapa a conservar pelo menos 85% do desenho obtido na prensagem.

O objetivo da patente ora anulanda é diferente, trata-se simplesmente de equalizar a temperatura
da folha termopldstica para aumentar a produtividade, vale dizer aumento da ciclagem, redugdo da
quantidade de matéria prima e redugdo de refugo.

Ndo se procura fixar uma forma previamente impressa a uma placa de ebonite através da
modificagdo de temperatura, mas sim equalizar a temperatura da se¢do de uma folha termoplastica,

para aumentar a produtividade do processo™.

No tocante 2 maquina formadora modelo 60-A, descreve que “as fotos de
fls. 63/67 ndo comprovam que a maquina seja 0 modelo 60-A referido nos documentos da O.M.V.(FLS.
59/61)”.

Aduz, quanto as especificagdes técnicas, que nesta ndo existe espago
suficiente entre o aquecedor e o corpo da maquina convencional para se promover um resfriamento
adequado das superficies da folha termopléstica. A parte vertical do equipamento tem um aquecedor

curto o qual devido ao pequeno espagamento com o primeiro aquecedor funciona como se fosse um so,
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ndo provocando os efeitos preconizados na patente em questio (equalizagio da temperatura da folha em
decorréncia dos estagios de aquecimento, resfriamento e aquecimento).

Nesse passo, a caracteristica da inovagdo ¢ mais enfaticamente questionada
pelos quesitos complementares formulados pela autora, ora apelante, as fls. 344, respondidos pelo perito
as fls 387/388.

Confirma-se, dentre as referéncias técnicas do equipamento O. M .V, a
existéncia de uma zona de pré-aquecimento € de um trecho de resfriamento de 100 cm, considerado
insuficiente. Tendo em vista que cada aquecedor aquece o ambiente por convexdo e irradiagdo, em pelo
menos 30 cm, restam apenas 40 cm de distincia de resfriamento a temperatura ambiente.

Assinala que no equipamento da ré (PI n® 7.601.340) a distdncia percorrida
pela folha termoplastica é de 345 cm. Deduzindo-se 30 cm de influéncia de cada aquecedor, resta uma
distancia de resfriamento de 285 cm a temperatura ambiente, ponto no qual reside a diferenga entre os
ciclos térmicos de ambos os equipamentos (fls. 387).

Nos termos da lei entdo vigente (5.772/71), uma invengdo ¢ considerada
nova quando nio compreendida pelo estado da técnica (§ 1°, art. 6°), constituindo-se este por tudo que foi
tornado acessivel ao piiblico, seja por uma descrigdo escrita ou oral, seja por uso ou qualquer outro meio,
inclusive conteudo de patentes no Brasil e no estrangeiro, antes do depdsito do pedido de patente (§ 2°).

Para os efeitos legais, considera-se modelo ou desenho industrial aquele
que, mesmo composto de elementos conhecidos, realize combinagdes originais, dando aos respectivos
objetos aspecto geral com caracteristicas proprias (art. 12).

No caso vertente, o objeto patenteado é o aperfeigoamento em maquinas
termoformadoras, que se caracterizam, essencialmente, pela passagem de uma folha termoplastica por
resisténcias laterais, de preferéncia, ou outra forma qualquer de aquecimento, seguido de um resfriamento
natural ou mecénico objetivando manter a temperatura interior superior a da superficie. Na passagem pelo
outro aquecedor que pode ser interno ou externo 4 maquina convencional, obtém-se a equalizagio da
temperatura do interior (miolo) e da superficie da dita folha termoplastica.

E certo que estas transformagdes se ddo com base em técnica previamente
conhecida, implementando-se apenas diferengas de carater construtivo, o que se¢ torna possivel com
intervengdo de técnicos especializados e habilitados na matéria.

Com efeito, o objeto da patente ora anulanda consiste, simplesmente, em
equalizar a temperatura da folha termoplastica para aumentar a produtividade, vale dizer, aumento da

ciclagem, redugio da quantidade de matéria prima e reducdo de refugo.
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Nesse passo, a comparagdo sugerida com a patente americana foi descartada
pelo laudo pericial cujo exame, por superficial, resumiu-se no estabelecimento de uma relagio entre as
patentes discutidas, priorizando apenas o aspecto relativo a aplicagio de cada uma no campo pratico,
enquanto que o enfoque principal transcende para o terreno da andlise comparativa entre os componentes
técnicos e estruturais das patentes envolvidas, de fato relevantes aos conceitos delineados.

Assim € que, por outro angulo, contrapondo-se os objetos da patente
anulanda com os da maquina formadora adquirida da empresa italiana OMV, e verificada a identidade
entre seus elementos - internos e externos- (conforme desenho e fotografias n°s 1/2/3/4/5/6/7/8/9 —ls.

62/67), dissemelhados apenas no_concernente ao espacgo reservado entre o aquecedor € o corpo da

maquina, destinado a promover o adequado resfriamento das superficies da folha termoplastica, forgando
concluir pela inexisténcia da suposta novidade, tratando-se de mera adaptagdo do estado da técnica, sem

atingir um efeito técnico novo, consoante descrevia o artigo 9°, item e, da let 5.772/71, verbis:

Art. 9° Nao sdo privilegidveis:
e- as justaposi¢es de processos, meios, ou orgdos, a simples mudanga de forma, propor¢des, dimensdes ou de
materiais, salvo se dai resultar, no conjunto, um efeito técnico novo ou diferente, nio compreendido nas proibi¢des deste

artigo.

Em face do exposto, dou provimento a apelagdo da autora para, reformando
ar. sentenga a quo, tornar nulo de pleno direito o documento patenteado, referente a Patente de Invengdo
n°® 7601340, a partir de sua expedi¢do em 14/12/82, providenciando-se para que, apds o transito em
julgado desta decisdo, seja o Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI intimado para as medidas
de praxe, invertendo-se os onus da sucumbéncia, .

E 0 voto.

JUIZ S O FACCHINI
/ Relator
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MINUTA DE JULGAMENTO FLS.

*%*% QUINTA TURMA ***

90.03.026990-4 30518 AC-SP
PAUTA: 22/08/2000 JULGADO: 22/08/2000 NUM. PAUTA: 00420

RELATOR: JUIZ CONV. SANTORO FACCHINI

PRESIDENTE DA SESSAO: DES.FED. ANDRE NABARRETE

PROCURADOR (A) DA REPUBLICA: Dr(a). MARIA LUISA RODRIGUES DE LIMA
CARVALHO DUARTE

AUTUACAO
APTE : ITAP S/A EMBALAGENS
APDO : POLY VAC S/A IND/ E COM/ DE EMBALAGENS
INTERES: Instituto Nacional Propriedade Industrial INPI
ADVOGADO (S)
ADV : DAVID DO NASCIMENTO e outros
ADV : WALDEMAR DO NASCIMENTO e outros

SUSTENTAGAO ORAL

CERTIDAO

Certifico que a Egrégia QUINTA TURMA, ao
apreciar os autos do processo em epigrafe, em sessédo
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisdo:

A Turma, a&a unanimidade, deu provimento a apela¢do nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Votaram os(as) DES.FED. SUZANA CAMARGO e DES.FED. FABIO
PRIETO.

Impedido o(a) DES.FED. RAMZA TARTUCE.

Presidiu o julgamento o(a) DES.FED. SUZANA CAMARGO.

U
VALDIR SAGNO

Secretario(a)
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