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RELATORIO

Trata-se de embargos infringentes interpostos deA ARlasticos
Ltda. e pelo INPI em acé&o ordinaria que objetivieaaracdo de nulidade
da patente n° Pl 9202759-8, intitulada “conjuntbainotovelo com anel
elastico de vedacao”.

A antiga Quinta Turma deste Tribunal, por maiodieil provimento
ao recurso, para reformar a sentenca recorridgando procedente o
pedido e, em consequéncia, declarando a nulidadpatimte, ante a
auséncia dos requisitos legais para a regular ssédoeda mencionada
patente.

O voto vencedor, da lavra da Desembargadora FeWeral Lucia
Lima, acompanhado pelo Desembargador Federal Rald€osta,
concluiu pela impossibilidade da concesséo da fgtan entendimento
de que a prova pericial concluiu pela ausénciaedaisito novidade na
mesma, vez que guardava semelhancas com o objetotides patentes
anteriormente concedidas.

Ja o voto vencido, da lavra do Desembargador Heblemra Athié,
entendeu que a referida patente reunia o0s requisli® novidade,
atividade inventiva e aplicacdo industrial, nosras do art. 8° da LPI,
ressaltando, ainda, que objetos com construcoeslisamtes, aplicaveis
em outros setores técnicos, nos quais as paridadks sido outras, nao
se prestavam a retirar o carater de novidade @a@éo.
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A 1° embargante (AFA Plasticos Ltda.), em suas amnzde fls.
727/756, aduz, em sintese, que o0 entendimento Exposvoto vencido
deve prevalecer, tendo em vista que a doutrinadespssitivos legais da
LPlI demonstram que a patente em analise preenamendg em
comparacéo ao estado da técnica, todos os reguusita a concessao do
privilégio.

O 2° embargante (INPI), em suas razdes de fls.838/Gonsigna
gue, conforme os termos do voto vencido, ndo humaa davida de que
a prova documental apresentada pelas autorasndrargadas, nao foi
suficiente para comprovar a falta de novidade danpa em foco, razao
pela qual resta demonstrada a legalidade da c@uwcdesprivilégio.

Contra-razOes apresentadas as fls. 771/792.

Parecer do Ministério Publico Federal (fls. 805)8Q®&la néo
intervencéo no feito.

E o relatério.

LILIANE RORIZ
Relatora

VOTO

Inicialmente, € necessario fixar os limites da djéacia, a fim de se
delimitar a extenséo dos dois embargos infringantegpostos.

Convém esclarecer que se trata de uma acao dadellite patente
concedida pelo INPI, sob a alegacao de que |he dalequisito da
novidade.

O INPI contestou o feito, reafirmando que haviaidade e juntando
copia de parecer da Diretoria de Patentes, qualieaa questéo, e
manteve seu posicionamento anterior (fls. 166/168).

A empresa-ré, titular da patente, também contesfeito e juntou
parecer de técnico em desenho industrial (fls.Z843/ no mesmo
sentido.

O Juizoa quonomeou como perita a Dra. Sandra Albuquerque —
engenheira de reconhecida competéncia, mas que esmecialista em
patentes — que produziu o laudo pericial de fI§/4%5, afirmando
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inexistir novidade no produto patenteado.

O INPI discordou expressamente desse laudo, reafoio) uma vez
mais, seu entendimento, em sentido contrariogfl4/606).

Também a empresa-ré impugnou expressamente opaudal,
apresentando parecer de seu assistente técnicel@s54), que, uma
vez mais, afirma ser o objeto da patente dotadegiagisito da novidade.

A r. sentenca entendeu por acatar os pareceraesdscio INPI e da
empresa-re, rejeitando o laudo do perito do J@zalgou improcedente
o pedido, mantendo a validade da patente.

O voto vencedor, por sua vez, entendeu que sorondatelo do
perito do Juizo é dotado de imparcialidade. Poseguinte, adotou-o, no
sentido de afirmar que o produto ndo apresentavidame e, por
conseguinte, ndo merecia ser patenteado, razaqumgldeu provimento
ao recurso para reformar a sentenca, julgando geote o pedido e
decretando a nulidade da patente em comento.

Ja o voto vencido, em singela fundamentacéo, asseigreferir
ficar com a concluséo da sentenca, que se louvaonelusao do
Assistente técnico’sem maiores explicagoes.

Diante desse breve resumo dos fatos, pode-se aomaéi

e Nao ha divergéncia quanto a possibilidade de seaadgarecer
técnico, desprezando-se as conclusdes do permialpé

¢ A divergéncia se resume a se definir se ha novjdadorma
defendida pelos técnicos do INPI e da empresadréganexiste
novidade, como entendeu o perito do Juizo.

Fixados os limites da divergéncia, passa-se aiagéecdo mérito
dos embargos infringentes, que consiste em seirdsdima ou ndo
novidade na patente Pl 9202759-8, depositada ed7/22 e concedida
em 29/12/98, sob o titulo “conjunto unho cotovadmanel elastico de
vedacao”.

Inicia-se essa analise destacando-se alguns asgsstenciais para
melhor avaliacdo da questdo, que é de ordem eraimente técnica.

1. DAS REIVINDICACOES.
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Primeiramente, convém esclarecer que a patentegaretinvencao
que apresente, em relacéo ao estado da técnicajavmdiade absoluta,
em outras palavras, a invencao deve ser diferenfeJdO o que, até
aquele momento, era de conhecimento do publico.

Via de regra e em poucas palavras, determinadecéibude Nn0sso
dia-a-dia apresenta determinado problema técniemdnventor procura
solucionar com sua invencgao, em nitida relagcdadsace efeito.

Assim, a invencéao é, cada vez mais, um novo meimmainova
aplicacdo de meios ja conhecidos, com o fim de onaile invencéo dos
outros.

No caso concreto ora em analise, a peca de comhek@ulica das
maquinas de lavar roupa de uso domeéstico, conmorial da parede da
rede de abastecimento de agua vinha apresentapameato,
deficiéncia essa que o0 autor/inventor procuroucsohar com sua
invencgao, proporcionando uma maior vedagdo a magoom vistas a
evitar o indesejado vazamento.

Na carta-patente a ele concedida (fls. 271/28@prmna-se o titulo
da invencdo — “CONJUNTO UNHO COTOVELO COM ANEL
ELASTICO DE VEDAGCAOQ?”, que vem assim resumidamengsatita:

“Trata-se de um cotovelo (1) usado em
tubulacdes de agua para maquinas de lavar roupa, po
exemplo, o qual inclui um anel (2) de material
apropriado para, sob presséao na sua superficie,
proporcionar vedacao em tubulacdes de passagem de
liquido” (fl.278).

Por outro lado, é sabido que a extenséo da protegéerida pela
patente esta determinada pelo teor das reivindisa@it. 41 da LPI), ou
seja, tudo aquilo que vem apoés a paldeasacterizado”, que,in casy
sao duas:

1. o conjunto oferece possibilidade de conex&o cora peterna,
cujo contato promove a vedacao objetivada; e
2. 0 conjunto, na forma descrita na primeira reiviagéo, permite
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suportar pressao frontal.
Os aspectos ressaltados levam a duas conclusdes:
e O pedido de patente era para o conjunto completapeara
alguma de suas partes; e
e A extensao da protecao conferida pela patente;iei@da pelas
reivindicacdes (fl. 277), se limita & maior vedag@tida com a
invencao do autor.

2. DO ATO DE CONCESSAO DA PATENTE PELO INPI.

Ao conceder uma patente, o INPI — uma autarquieréd- pratica
um ato administrativo e, por conseguinte, dotadprdsuncéo de
legitimidade e de veracidade.

Em outras palavras, o 6rgéo responsavel no Bralsilgpncesséao de
patente € composto por técnicos gabaritados eiabpados em fazer
analises do estado da técnica, com o fim de awdideterminado pedido
esta ou ndo compreendido no estado da técnica.

E claro que os técnicos do 6rgdo ndo séo infalimein dotados de
conhecimento pleno de todas as atividades ciesdifiealizadas no
mundo podendo, eventualmente, ser suplantadopypgiaa dinamica
dos fatos.

Duvida nao ha, porém, que, diante de provas caseaas autos de
gue a invencéo ja estava contida no estado dac&oaidata do depdsito,
o0 técnico do INPI, melhor do que ninguém, tem cpdels de fazer tal
avaliacdo — e é sabido por todos que militam na dagoropriedade
industrial que o faz, sistematicamente — funciopamease que como um
auxiliar do juiz, isto €, se ndo como perito d@duédo menos como uma
opinido abalizada que pode e deve ser considezedgie dotada nao de
imparcialidade, mas de uma tecnicidade desprowdgudlquer interesse
particular.

Pode-se afirmar que o Unico interesse da autaéqoide fazer
prevalecer sua funcao de 0rgdo maximo em matéeatdaia no Brasil,
tanto que sua posi¢ao, diante de uma nova acagimpdo um de seus
atos, € sempre a de ouvir um de seus técnicosaglgetanto opinar a
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favor da manutencéo da validade do ato impugnadmtq contra,
opinando pela invalidagdo, caso em que o procui@dadrgao atravessa
peticdo reconhecendo a procedéncia do pedido.

Destaque-se que o INPI € o unico 6rgao publicosggee essa linha
de acao, ndo sendo seus procuradores, como séeeeoam outros
orgaos publicos, coagidos a recorrer sempre.

Tal comportamento decorre da préopria natureza das;oes
exercidas pelo 6rgdo e do fato de que ndo decows éalgum para a
Fazenda Publica, dessa atitude.

Dessa linha de atuacdo advém a constatacao depguedaer técnico
do orgéo é confiavel, eis que despido de partiaaedes.

3. DAS PROVAS APRESENTADAS PELA AUTORA.

Sendo o ato administrativo do INPI dotado, comwagéo, de
presuncao de legitimidade, ao se requerer suaaadgjdnverte-se o 6nus
da prova, cabendo a autora provar que a conceagaatehte contrariou
as disposicoes da LPI.

Com vistas a formalizar tais provas, apresentaut@a, com sua
inicial, os seguintes documentos:

1. conjunto de notas fiscais;

2. copia do desenho n. 721207, da empresa BraSémplatado de
30/05/88;

3. copia do desenho n. 320340, da empresa BraSémplatado de
30/09/88;

4. copia do desenho n. 320340, da empresa BragSémplatado de
25/05/94;

5. copia da patente americana US 2.702.201, catecedn
15/05/55;

6. copia do catalogo da H. B. Sherman Manufactutiog

7. copia dos cinco desenhos de fabricacdo da eenpregerson
Barrows Corp.; e

8. copia da declaracéo do Sr. Kent Plus, indicalada de
divulgacéo do catalogo citado no item 6 acima.
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Além dos citados documentos, apresentou aindaoaaqaintes da
realizacdo da pericia, 0s seguintes documentos:

9. copia do parecer de indeferimento do pedida@2BR®57-1 “Unho
de Cotovelo”, de 20/07/92;

10. copia da patente GB 1.248.395, de Brown, patiem
29/09/71;

11. copia da patente IT 23586 de Merlett Tecnoipl&p.A, de
30/11/82;

12. copia da patente US 1.109.042 de Claffin, padi em
01/09/1914;

13. copia da patente US 1.066.214 de Mulconroy, eudlicada em
01/07/1913;

14. copia da patente US 2.118.671, de Green, @uaaliem
24/05/38;

15. copia da patente US 2.569.333 de Petersoncpdhlem
25/09/51; e

16.copia da patente US 3.948.548 de Voss, publiead@6/04/76.

Tanto o laudo pericial, quanto o parecer do INPlparecer do
assistente técnico da empresa-ré, manifestaraobse as provas
apresentadas, chegando, entretanto, o laudo ausénalie que a patente
merecia ser invalidada e os pareceres a de quadevaoa.

Destaque-se que, sobre os documentos de n°® ®adédico do
INPI ndo se manifestou, ao impugnar o laudo, embangsmo tenha se
manifestado expressamente sobre eles, que foratarhentais para
formar a conviccao da perita.

4. SOBRE O LAUDO E OS PARECERES.

Feitas essas observacdes, passa-se a analiseldpé&icial
elaborado pela ilustrexpertdo Juizo.

Resumidamente, as conclusdes a que chegapeatforam as
seguintes:

e Mencionou haver encontrado algumas semelhancas astr
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patentes e desenhos apresentados pela autoraemie @aulanda, dentre
as guais, limitou-se a citar expressamente apefggometria em forma
de cotovelo(fl. 472).

e Quanto as patentes mencionadas nos itens 12 em&, antendeu
a perita que, por privilegiarem uma arruela ou gaiaeta que se
assemelhavam ao colo circular contido na patentiaata, com a
mesma finalidade desta, equiparavam-se ao anadig&o dos dias
atuais e ao anel de que faz uso a patente anulanda.

e Citou, por fim, quéoutros pontos em comum sao encontrados nas
demais patentes e também nos desenhos Brastentadmsogaos autos”
sem, entretanto, especificar quais fossem esséssp@m comum.

Diante dessas trés ilacdes, findou por concluirtgua grande
semelhancga entre os documentos analisados e dgpaterestudo, nao
merecendo ser esta considerada como novidade cueartucao
técnica tal que merecesse a protecao deferidé/é).

Sobre a primeira e a terceira conclusdes acima-pedfirmar que
sao por demais genéricdalumas semelhancas”, “outros pontos em
comum’), nao tendo forga probante suficiente para su@epaesuncao
de legitimidade de que é dotado o ato administrateaconcesséo da
patente, do INPI.

Restaria, pois, a segunda conclusédo, sendo imperessaltar, uma
vez mais, que sobre tais documentos deixou o IMRednanifestar.

Torna-se necessario destacar que a falta de magéesdo INPI
decorreu unicamente do fato de que o 6rgao, aogngiw laudo
pericial, limitou-se a juntar o parecer que senuité&chavia elaborado,
apos a citacao, - e tais documentos foram juntpdsteriormente, - ndo
se consistindo, entretanto, em concordancia téeitao mesmo. Ainda
gue assim nao fosse, importa informar que o cqa@mpresa-ré)
impugnou expressamente e ponto a ponto todo o laewdcal, o que
aproveita também ao 6rgéo.

Encontrou a douta perita semelhancas entre astgsig® 1913
(doc. 13 retro) e de 1914 (doc. 12 retro) com ameatanulanda,
concluindo que as invencgdes se equiparavam.




PODER JUDICIARIO -
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2" REGIAQ

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

Ora, nao é preciso ser técnico no assunto parf@s@arague em
1913 e 1914 nao havia ainda maquina de lavar ro&sasm, uma
invencao daqueles anos nédo poderia, por imposksdai fisica, ter a
mesma finalidade técnica, isto €, ser idénticagsmyara um problema
gue simplesmente ainda néo existia.

As duas patentes americanas de 1913 e de 1914eafaeam
solucéo técnica para algum problema especificaqagia na época,
mas nao o problem@azamento em maquina de lavar roupalie levou
o inventor a, utilizando-se de sua capacidade iagrchegar ao produto
patenteado.

Sobre tal aspecto, assim manifestou-se o0 assiséamieo da
empresa-re:

“E mais, esta gaxeta (21) € TRONCO CONICA, ou seja,
CONSTRUTIVAMENTE TOTALMENTE DIFERENTE do
anel de vedacao da Pl 9202759-8. Nao bastasseasso,
APLICATIVO é diferente e, principalmente o
FUNCIONAMENTO. Perguntamos: sera que uma gaxeta
em ‘metal compressivel ou liga’ poderia ser empdega
com total éxito na questdo da VEDACAO na Pl 9202759
8? Alias, a reivindicagéo 1 deste documento de 1914
relata uma ‘arruela anular dactil NAO RESILIENTE’.
Ora, Douto Juizo, a condicdo de RESILIENCIA é
primordial para a obtencéo do EFEITO TECNICO da Pl
9202759-8, 0 que denota, de plano, ser uma impridén
a apresentacao deste documento de 1914. Introduzir
anel n&o resiliente no conjunto da Pl 9202759-8aser
invalidar a proposta’(fls. 545/546).

N&o se argumente que tal analise partiu do astdinico da empresa-
ré, e que por isso seria invalida.

N&o € preciso ser técnico no assunto para serigiegicaso as patentes
de 1913/1914 fossem impeditivas da patente anulasbricantes de
maquina de lavar estariam até hoje utilizando-seela sistema, ja em
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dominio publico, ndo tendo ocorrido o problema i&xque levou o inventor
a trabalhar sobre o0 mesmo, buscando uma soluc@&wmaid, caso elas fossem
impeditivas, a patente de 1913 teria sido impedlidia de 1914.

Isso mostra a evidente desigualdade entre asatéstps e que uma nao e
impeditiva da outra, simplesmente porque se traksistemas de vedacao
distintos. SO o0 que tém elas em comum € serenmgistde vedacao.

5. CONCLUSAO

Assim, entendo néo ter restado ilidida a presudedegitimidade do ato
administrativo do INPI, que concedeu a patenteasna, persistindo a analise
técnica feita pelo 6rgéo, no sentido de estareseptes no pedido de patente
n. 9202759-8 todos 0s requisitos necessarios paramcessao, inclusive a
novidade.

Face ao exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos ménites de
ambos 0s réus para acompanhar o voto vencidoyrastio integralmente a
sentenca de primeiro grau, que julgou improcedemiedido de nulidade do
ato concessivo da Pl n. 9202759-8.

E como voto.

LILIANE RORIZ
Relatora

EMENTA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. ANULACAO.
AUSENCIA DE NOVIDADE.
1. A invencao €, cada vez mais, um novo meio ounwra aplicacéo de
meios ja conhecidos, com o fim de melhorar a in&erdps outros.
2. Sendo o0 ato administrativo do INPI dotado dsymeao de
legitimidade, ao se requerer sua nulidade, inv&te-Onus da prova,
cabendo a autora provar que a concessao da pabenitariou as
disposicdes da LPI, o que ndo ocorreu no caso lam te
3. Diante de provas carreadas aos autos de quersclp ja estava

10
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contida no estado da técnica na data do depéosiéenao do INPI,
melhor do que ninguém, tem condi¢cOes de fazevtdiagdo — e € sabido
por todos que militam na area da propriedade indugue o faz,
sistematicamente — funcionando quase que como Kitreawdo juiz, isto
€, se ndo como perito do Juizo, a0 menos como pmio abalizada
gue pode e deve ser considerada, eis que dotadiendmparcialidade,
mas de uma tecnicidade desprovida de qualqueesgemparticular.

4. Conclusdes por demais genéricas do laudo plefialgumas
semelhancds “outros pontos em comumny’nao tém forca probante
suficiente para superar a presuncéao de legitimidacso do INPI.

5. As duas patentes de 1913 e 1914 representavagidgdécnica para
algum problema especifico que ocorria ha épocan@a® problema
“vazamento em maquina de lavar roupaile levou o inventor a,
utilizando-se de sua capacidade inventiva, chegar@duto patenteado.
6. Caso as patentes de 1913/1914 fossem impedilivpatente anulanda
os fabricantes de maquina de lavar estariam aguidizando-se
daquele sistema, ja em dominio publico, ndo temdorimo o problema
técnico que levou o inventor a trabalhar sobre smae buscando uma
solucdo. Ademais, caso elas fossem impeditivagiente de 1913 teria
sido impeditiva da de 1914.

7. Recursos providos para restaurar integralmestntenca de 1° grau,
gue julgou improcedente o pedido de nulidade do catacessivo da
patente.

ACORDADO

Vistos e relatados o0s autos em que sao partesnas imclicadas:

Decidem os Membros da 12 Secdo Especializada doungd
Regional Federal da 22 Regido, por unanimidadeymarmento a ambos
0s embargos infringentes, nos termos do voto doral.

11
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Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2006 (data ldgafouento).
LILIANE RORIZ
Relatora
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