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RELATORIO

Cuida-se de apelacédo interposta por WALDEMAR CONRADT, as
fls. 480/485, contra a sentenca de fls. 476/479, proferida nos autos da acédo de
rito ordinario ajuizada por COMELATO, RONCATO & CIA. LTDA em face
do ora apelante e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL — INPI, objetivando a declaracdo, de modo retroativo a data do
depodsito do pedido, da nulidade absoluta e total da patente de invengdo n°
8.501.491-5, relativa a “dispositivo de desligamento foto-eletréonico”, que foi
depositada em 27/03/1985 e concedida pelo INPI ao ora apelante em
25/04/1995.

Em sua inicial, a autora alega que o objeto da patente em questao
(“dispositivo de desligamento foto-eletronico”) era conhecido e se encontrava
em dominio publico, integrando o chamado “estado da técnica”, antes da data
do depdsito do respectivo pedido, considerando os seguintes documentos: a)
Revista Téxtil, de novembro/dezembro de 1982 e de margo/abril de 1983,
anunciando a comercializacdo do mesmo dispositivo de desligamento foto-
eletrénico, sendo as fotos constantes de tal publicacdo idénticas as que
integram folheto comercial do 1° réu e a respectiva Carta Patente; b) peticéo
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apresentada pelo reu Waldemar Conradt nos autos da acdo de abstencdo de
uso e indenizacdo que 0 Mesmo move contra a autora desta acdo, em tramite
na 22 Vara Civel de Americana/SP, na qual o0 mesmo confessa ter divulgado e
comercializado o objeto da patente antes de vir a deposita-lo; e ¢) testemunhas
apresentadas nos autos daquela acdo, que afirmam que o 1° réu, no final da
década de 70 ou inicio da década de 80, comecou a fornecer o dispositivo em
questdo a diversas empresas do ramo.

As fls. 243/246, foi concedida, parcialmente, a antecipacdo dos
efeitos da tutela, suspendendo, até ulterior decisdo do juizo, os efeitos da
patente n° Pl 8.501.491-5. Tal deciséo foi reformada quando do julgamento do
agravo de instrumento n°® 2000.0201.030952-0 (fl. 369).

A sentenca julgou procedente o pedido, com fulcro no art. 269, I, do
CPC, para anular a patente de invencdo de n° 8.501.491-5, a partir da data de
seu depdsito, na forma do art. 48, da Lei n° 9.279/96. Condenou o 1° réu no
pagamento de honorarios advocaticios de 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa e no reembolso das custas adiantadas pela autora, dos
honorarios periciais e das despesas com assistente técnico, fixadas, essas, em
metade do valor dos honoréarios periciais. A sentenca ndo foi submetida ao
reexame necessario, “tendo em vista o reconhecimento da procedéncia do
pedido pela autarquia-ré .

Em seu recurso, o apelante alega a nulidade da sentenca,
considerando a existéncia da acdo de abstencdo de uso e indenizacéo,
distribuida a 2% Vara Civel da Comarca de Americana/SP, de forma que a
presente acdo deveria estar suspensa, nos termos do art. 265, 1V, do CPC.
Sustenta, a seguir, a nulidade da pericia, vez que, ainda que por ele requerida,
posteriormente desistiu da referida prova requerendo o prosseguimento do
feito independentemente da realizacdo da pericia, o que ndo foi observado
pelo juizo a quo, que, ante a complementacdo dos honorarios do perito por
parte da autora/apelada, determinou a realizacdo da pericia. Aduz, ainda, que
tanto a autora quanto o INPI embasam suas alegacGes na Lei n® 9.279/96,
quando o depdsito do pedido de patente e a sua concessao ocorreram na
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vigéncia da Lei n°® 5.772/71, a qual, em seu art. 7° previa a garantia de
prioridade. Requer, afinal, a decretagdo de nulidade da sentenga, por infracao
aos arts. 265, V e 125, I, do CPC, determinando-se a suspensdo do processo
para que, posteriormente, seja proferida nova decisdo ou, se assim néo for,
seja decretada a nulidade da pericia e julgado improcedente o pedido.

Contra-razdes do INPI, as fls. 489/495, e da empresa apelada, as fls.
507/518.

Encaminhados os autos a este Tribunal, o Ministério Publico
Federal manifestou-se no sentido de ndo ser necessaria sua intervencdo no
feito — fls. 503/504.

E o relatorio.

GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Juiz Federal Convocado na 12 Turma do TRF-2?2 Regiéo

VOTO

Conheco da apelacdo porque presentes seus pressupostos de
admissibilidade.

No caso vertente, a sentenca julgou procedente o pedido, para anular
a patente de invencdo de n° 8.501.491-5, a partir da data de seu deposito. Tal
decisdo fundamentou-se nas disposi¢cOes da Lei n°® 5.772/71, bem como na
prova pericial produzida, consignando que houve divulgacdo do invento em
data muito anterior ao pedido de privilégio, ndo sendo adotada as medidas
previstas no art. 7° da referida Lei e, desse modo, concluindo que a invengéo
em foco nédo atendia ao requisito da novidade na época do seu deposito.
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Em suas razdes recursais, 0 apelante apresenta as seguintes
alegacOes: a) nulidade da sentenca, considerando a existéncia da acdo de
abstencéo de uso e indenizacao proposta pelo ora apelante em face da apelada,
em tramite na 22 Vara Civel de Americana/SP, de forma que a presente acao
deveria estar suspensa, nos termos do art. 265, 1V, do CPC; b) nulidade da
pericia, vez que, ainda que por ele requerida, posteriormente desistiu da
referida prova requerendo o prosseguimento do feito independentemente da
realizacdo da pericia, o que ndo foi observado pelo juizo a quo, que, ante a
complementacdo dos honorarios do perito por parte da autora/apelada,
determinou a realizacdo da pericia; e c) que tanto a autora quanto o INPI
embasam suas alegacdes na Lei n® 9.279/96, quando o depdsito do pedido de
patente e a sua concessao ocorreram na vigéncia da Lei n® 5.772/71, a qual,
em seu art. 7° previa a garantia de prioridade.

Sem razdo o apelante, sendo vejamos.

O art. 265, 1V, “a”, do CPC, prevé a suspensao do processo quando
a sentenca de mérito depender do julgamento de outra causa, ou da declaracéo
da existéncia ou inexisténcia da relacdo juridica, que constitua o objeto
principal de outro processo pendente. Nao é a hipdtese.

No caso em questdo, a existéncia da chamada “prejudicialidade
externa” seria desta acdo de nulidade em face da acdo de indenizagéo e ndo ao
contrario, como alega o apelante. Com efeito, como bem afirmado pelo INPI
em suas contra-razles, “se existente uma a¢do judicial em que o titular de
uma patente pleiteia indenizacdo em face da alegada violacéo do seu direito
por um terceiro, e este retruca invocando a nulidade daquele titulo
patentario, €, evidentemente, aquela acdo indenizatoria que se ha de ver
suspensa enquanto ndo decidida a acdo anulatoria... ”, ou seja, “a decisdo da
acdo de nulidade da patente que serd prejudicial a decisdo da acéo
indenizatdria, onde, para se verificar se houve ou ndo violacdo a algum
direito, mister se faz aferir, primeiramente, se ha, efetivamente, direito a ser

»

protegido...”.
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No que tange a prova pericial produzida nos autos ndo se verifica
qualquer ilegalidade que a torne nula, como sustenta o apelante. Compulsando
0s autos, verifica-se que a pericia foi requerida pelo ora apelante, que desistiu
de produzir tal prova por questdes financeiras, tendo sido a diferenca de
honorarios periciais depositada pela parte autora, possibilitando, assim, a
efetivacdo da pericia.

N&o houve qualquer ilegalidade na determinacdo judicial. Com
efeito, encontram-se vigentes no processo civil brasileiro os principios da
verdade real e do livre convencimento motivado e, se 0 juiz considerou
necessaria a producdo da prova pericial para buscar a verdade real, é
perfeitamente possivel a sua determinacdo de oficio ou a requerimento da
parte, conforme se infere do art. 130 do CPC.

E certo, contudo, que a busca da verdade real através do livre
convencimento do juiz ndo se faz sem limitacGes, havendo que se observar,
sempre, 0 contraditorio e o dominio das provas trazidas aos autos. Nesse
sentido, o juizo a quo também n&o foi alem de tais limites, considerando-se
que o destinatario final da prova é o juiz e que a prova pericial, in casu, apenas
visa esclarecer a questdo posta sob seu exame, ndo havendo auséncia de
cautela na atuacdo do juiz, de forma a violar seu dever de imparcialidade.

Conforme leciona Humberto Theodoro Junior, o Cddigo de
Processo Civil “ndo consagra o principio dispositivo em sua plenitude. Se a
parte tem a disposicdo da acdo, que s6 pode ser ajuizada por ela, o impulso
do processo, ap6s 0 ajuizamento, € oficial. Além do interesse da parte, em
jogo na lide, h& o interesse estatal, em que a lide seja composta de forma
justa e segundo as regras do direito.” E mais adiante afirma que “0 juiz, no
processo moderno, deixou de ser simples arbitro diante do duelo judiciario
travado entre os litigantes e assumiu poderes de iniciativa para pesquisar a

verdade real e bem instruir a causa” .

1 Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 182 edicéo, pag. 419
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A corroborar com o entendimento acima, trago a colacéo o seguinte
precedente deste Tribunal:

“(...)Compete ao Juiz dirigir o processo, velando pela
répida solucdo do litigio. Nesse mister, cabe ao
Magistrado, destinatario final da prova, em harmonia
com o sistema de persuasdo racional adotado pelo CPC,
dirigir a instrucdo probatoria, podendo, a qualquer
tempo, sob prudente discricdo, de oficio ou a
requerimento da parte, deferir a utilizacdo dos meios
probantes que considerar realmente relevantes e
necessarios a formacdo de seu convencimento,
indeferindo aqueles inuteis ou meramente protelatorios
(artigos 125, 130 e 420 do CPC). "

No mérito, observa-se que apesar de haver sido promulgada nova lei
em substituicdo a anterior, é oportuno salientar que 0s acontecimentos se
deram sob a égide da lei revogada (quando ainda em vigor), a saber, a Lei n°
5.772/71, que dispunha:

“Art. 6° Sdo privilegidveis a invengdo, o modelo de
utilidade, o modelo e o desenho industrial considerados
novos e suscetiveis de utilizacdo industrial.

8 1° Uma invencdo e considerada nova quando néo
compreendida pelo estado da técnica.

8 2° O estado da técnica é constituido por tudo que foi
tornado acessivel ao publico, seja por uma descricédo
escrita ou oral, seja por uso ou qualquer outro meio,
inclusive conteido de patentes no Brasil e no estrangeiro,

2 AG 200402010036636, Rel. Des. Federal Fernando Marques, DJ de 28.10.2004, p.129
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antes do deposito do pedido de patente, ressalvado o
disposto nos artigos 7°e 17.”

“Art. 7° Antes de requerida a patente, a garantia de
prioridade podera ser ressalvada quando o autor
pretenda fazer demonstracdo, comunicacdo a entidades
cientificas ou exibicdo do privilégio em exposicOes
oficiais ou oficialmente reconhecidas.

8 1° Apresentado o pedido de garantia de prioridade,
acompanhado de relatorio descritivo circunstanciado,
bem como desenhos, se for o caso, serd lavrada a
respectiva certidao de depdsito, que vigorard por um ano
para 0s casos de invencdo e por seis meses para o0s de
modelos ou desenhos.

8 2° Dentro desses prazos devera ser apresentado o
pedido de privilégio, nas condicdes e para os efeitos do
disposto neste Cddigo, prevalecendo a data do deposito a
que se refere o paragrafo anterior.

Art. 8° Findos os prazos estabelecidos no § 1° do artigo
7°, sem ter sido requerido o privilégio, extinguir-se-a
automaticamente a garantia de prioridade, considerando-
se do dominio publico a inven¢do, modelos ou desenho.”

Assim, qualquer divulgacdo prévia da invencdo, sem que tivesse
sido requerida a garantia da prioridade ou, ainda que involuntaria ou contra a
vontade do inventor, prejudicava sua novidade, invalidando o pedido que
viesse a ser depositado posteriormente.

Na prova pericial realizada nestes autos, concluiu-se pela auséncia
de inovagdes inventivas que justifiguem a manutencdo da patente, bem como
afirmou-se a divulgacdo e exploracdo comercial do equipamento muito antes
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da data do deposito (resposta ao quesito 9 da autora — fl. 405), o que também
pode ser constatado através dos depoimentos testemunhais de fls. 105/106.
Assim, h& elementos de prova, constantes dos autos, que ddo conta da
publicidade da invencdo em tela antes da data do deposito.

Logo, a concluséo é no sentido de ser mantida a sentenca, pelos seus
proprios fundamentos.

Ante 0 exposto, nego provimento a apelacéo.

E o voto.

GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Juiz Federal Convocado na 12 Turma do TRF-22 Regido

EMENTA

DIREITO COMERCIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. PATENTE. INVENCAO. REQUISITOS. LEI N° 5.772/71.
SUSPENSAO DO PROCESSO. ART. 265, IV, “a”, DO CPC. PROVA
PERICIAL.

I — No caso em questdo, a sentenca julgou procedente o pedido, para
anular a patente de invencdo de n° 8.501.491-5, a partir da data de seu
depdsito. Tal decisdo fundamentou-se nas disposi¢fes da Lei n® 5.772/71, bem
como na prova pericial produzida, consignando que houve divulgacdo do
invento em data muito anterior ao pedido de privilégio, ndo sendo adotada as
medidas previstas no art. 7° da referida Lei e, desse modo, concluindo que a
invencdo em foco ndo atendia ao requisito da novidade na época do seu
deposito. Sentenca mantida, pelos seus préprios fundamentos.
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Il - Inaplicabilidade do art. 265, IV, “a”, do CPC. A existéncia da
chamada “prejudicialidade externa” seria desta acdo de nulidade em face da
acdo de indenizacdo e ndo ao contrario, como alega o apelante.

I11 - A pericia foi requerida pelo ora apelante, que desistiu de produzir tal
prova por questdes financeiras, tendo sido a diferenca de honorarios periciais
depositada pela parte autora, possibilitando, assim, a efetivacdo da pericia.
N&o houve qualquer ilegalidade na determinacdo judicial. Com efeito,
encontram-se vigentes no processo civil brasileiro os principios da verdade
real e do livre convencimento motivado e, se 0 juiz considerou necessaria a
producdo da prova pericial para buscar a verdade real, € perfeitamente
possivel a sua determinacéo de oficio ou a requerimento da parte, conforme se
infere do art. 130 do CPC.

IV — Apelacdo conhecida e ndo provida.

ACORDAO

Vistos, relatados e discutidos 0s autos, em que sdo partes as acima
indicadas, decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 22
Regido, por unanimidade, negar provimento a apelacdo, nos termos do voto do
Relator.

Rio de Janeiro, 11/ 12 / 2007 (data do julgamento).

GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Juiz Federal Convocado na 1% Turma do TRF-22 Regiéo



