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RELATORIO

Trata-se de apelacdo contra sentenca que julgowodegente o
pedido autoral, que objetivava a declaracdo dadawé da patente de
invencdo  PI 9903604-5, intitulada “DISPOSITIVO DE
ESTRATIFICACAO DE CONVECCAO TERMICA”

Inicialmente, destaca o douto Juez@uoque a autora omitiu, em
sua peca exordial, que teve relacdes comerciaisoctméu, bem como
gue possuia interesses especificos nos produtogl@dnventados e
patenteados, tendo, inclusive, antecipado todataxes de servigos
cobradas pelo INPI para o patenteamento do prigilém tela, ja que o
inventor residia em Fortaleza, onde era soOcio-ger&la empresa
KAOPIPE, e a sede da autora, do INPI, bem como stwitério de
patentes Tavares & Cia, contratado pelo 1° réupe@io de Janeiro.

Assim, asseverou que afigurava-se estranho quetcaaaw@pos
agilizar o processo de concessao da Pl 9903604¥® jao INPI,
demonstrando reconhecer que a invencao atendieegqositos para a
patenteabilidade, venha posteriormente pleitearubdade de seu
registro, sem nunca té-lo impugnado administratesate

Acrescenta que, conforme esposado no laudo tédoiddPI, no
laudo do Assistente técnico do 1° réu e no paregarado pelo
doutrinador e especialista Raul Peragallo Torreiéa, pairam duvidas
acerca do carater inovador da tecnologia criada Jetéu em relacao a
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todos os refletivos térmicos pré-existentes, tidese o objeto da Pl
9303604-5 de atividade inventiva, a ser protegaldonma do art. 8° da
Lein® 9.279/96.

Em suas razdes de apelacéo (fls. 884/906), a empr@RGANITE
BRASIL LTDA. pugna pela reforma da sentenca.

Aduz, preliminarmente, que falta ao MM. Juizo maatico o
conhecimento técnico especifico para interpretatoasimentos técnicos
apresentados pelas partes, bem com para contvdaado produzido na
fase processual propria.

Ressalta que se o perito detém suficiente conhetarrtécnico, o
seu laudo somente pode ser afastado com base eraengbs ou fatos
provados nos autos (art. 436 fine, CPC).

Informa que o relacionamento comercial entre asteparse
deteriorou principalmente devido ao inadimplememgor parte do 1°
apelado, dos compromissos por ele assumidos pemanépelante,
notadamente com relacdo a fabricacdo dos produtgwegando a
“técnica” abrangida pela patente em questéo.

Nesse sentido, alega que, diante desse quadradenpiéncia do
1° apelado, buscou nova orientacdo técnica coma®laos pedidos de
patente e patentes a ele licenciados, vindo a qlatexcer técnico, em
relacdo a patente em discusséo, tomando conhednusdde entdo, que
0 que havia financiado ndo poderia ser objeto deriwiégio, uma vez
gue carecia de novidade e atividade inventivandstga compreendido
no estado da técnica desde 1980, conforme comprogadocumentos
trazidos aos autos.

Contra-razbes de MURILO PESSOA DE OLIVEIRA e do INP
respectivamente as fls. 909/945 e 946/951, pelautengdo da sentenca
na integra.

O Ministério Publico, em seu parecer de fls. 968/98pina pelo
desprovimento do recurso.

E o relatorio.
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LILIANE RORIZ
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VOTO

A autora — MORGANITE BRASIL LTDA. — ingressou emidol
com vistas a obtencéo da nulidade da patente @émg¢ao n°® 9903604-5,
intitulada “DISPOSITIVO DE ESTRATIFICACAO DE CONVECCAO
TERMICA”, sob o fundamento de auséncia de novidade, ei e
objeto ja era conhecido em data anterior ao depdaitmesma.

Fundamentando o seu pleito trouxe aos autos cdpiaapitulo 4 do
livro “Thermal Insulation Handbook” publicado em 1981 pela editora
McGrawHill Book Company, bem como do livro “Isolante Térmico”,
publicado em 1980 pela Fulton Editora Técnica Ltda.

Estabelece o art. 8° da Lei de Propriedade Inaligkei n.9.279,
de 14/05/96) que:

“Art. 8°. E patenteavel a invencdo que atenda aos
requisitos de novidade, atividade inventiva e agéo
industrial.”

Por sua vez, reza o art. 11:

“Art. 11. A invencédo e o modelo de utilidade saasiderados
novos quando ndo compreendidos no estado da técnica

8 1°. O estado da técnica é constituido por tuddladornado
acessivel ao publico antes da data de depoésiteedadp de
patente, por descri¢cdo escrita ou oral, por usajoalquer
outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvaddigposto nos
arts. 12,16 e 17.”
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Nesse sentido, a patente protege a invencao qeseape, em
relacdo ao estado da técnica, uma novidade absetatautras palavras,
a invencao deve ser diferente de TUDO o que, atélagmnomento, era
de conhecimento do publico.

O ponto nodal a se definir, para se averiguariseencao era ou
ndo dotada de novidade, € verificar se seu obgava ou ndo
compreendido no estado da técnica.

No relatdrio descritivo da patente concedida a®dqfls. 42/83), o
seu objeto vem assim resumidamente descrito:

“Refere-se a presente invencao a um dispositivo de
estratificacdo de conveccao térmica, compreendemia
peca Unica (32) em forma tubular, e composto de
particbes metalicas (33) de a¢o inoxidavel ou ahio)i
distanciadas e reguladas de modo a tornarem as
correntes convectivas, até entdo existentes n@esp
anulares ou confinados, no interior do dispositivo,
estratificadas.

Ainda, de acordo com a presente invencao, € pravido
dispositivo de estratificacdo de conveccao térrpiaea
tubulacdes e equipamentos, compreendendo uma calha
(34) de aco inoxidavel ou aluminio, composto pasdu
pecas, sendo uma calha principal (40) colocada
centralizada na geratriz superior ou inferior da
tubulacdo, dependendo da temperatura de operacéo
exigida, e uma outra calha complementar (42) catiaca
na posicao oposta, sendo a peca principal composta
particbes metalicas (44) de aco inoxidavel ou ahio)i
distanciadas e reguladas de modo a tornarem as
correntes convectivas, até entdo existentes n@esp
anulares ou confinados, no interior do dispositivo,
estratificadas, podendo operar desde de temperatura
criogénicas a altas temperaturaqfis. 376)
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Analisando a existéncia do requisito novidade rarga concedida
ao 1° réu, concluiu o Perito do Juizo:

“O principio, como se comprova, € o0 mesmo utilizado
literatura em comparacgao. A eliminacao das corrsrde
conveccao se da a partir de aberturas nas particdoes
metalicas que poderdo ser posicionadas na partersop
ou inferior da tubulacdo, dependendo ao objetive ge
guer alcancar (conservacéao de altas ou baixas
temperaturas).

(...)

Constata-se similitude entre as técnicas apreserstad
patente em questéo e pelo Professor Raul: ambas
determinam o isolamento através de chapas de alamin
ou aco inoxidavel, guardando-se o devido espacament
entre elas(...)

Dessa forma, de acordo com toda a descricéo arnterio
resta evidenciado que as caracteristicas reivindasana
Patente Pl 9903604-5 n&o se acham revestidas, am se
principios, de qualquer novidade, posto que, tais
principios, se acham totalmente absorvidos peladest
da técnica, representados pelos documentos de
anterioridades citados acima, constituindo-se, tao
somente, numa decorréncia 6bvia deste mesmo edtado
técnica para um técnico especializado no assur&o, n
sendo portanto, no que tange ao estado da técaioa,
nossa opinido, merecedor da protecédo outorgada.”

(fls. 682/684)

Por outro lado, o INPI, 6rgao responsavel pela ess&o de
registros e patentes no Brasil, contestou o fesi@fjrmando a existéncia
de novidade e mantendo seu posicionamento an{ésiot30/138):
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“Em relacdo ao documento 7, mais especificamente no
capitulo 28 (Isolamento Refletivo), 0 mesmo também
antecipa, tal como o documento 6, a tecnologia do
controle da transferéncia de calor em espacos itestr
e/ou confinados, chegando a estabelecer que “ftiex
correntes de ar por conveccao € eliminado peloagsp
de 3/4" em paredes verticais e nos espacos de ar
horizontais com fluxo de calor descendente”, porém
também nao antecipa o design proposto pela patmte
guestao.

Em relagc&do ao quesito atividade inventiva, o fatcsd
conhecer o processo de controle da transferéncicadiar
em espacos restritos e/ou confinados, por si sotoda
Obvio ou evidente o design de dispositivos quenfagso
do mesmo.

A presente patente também apresenta suficiéncia
descritiva, atendendo perfeitamente ao dispostartigo
24 da LPI 9279/96, pois da leitura da mesma, € ipess
alcancar a sua realizacao. A patente também ateade
disposto no artigo 25 da LPI 9279/96, visto que o
relatorio descritivo e o quadro reivindicatorio se
coadunam perfeitamente, bem como apresentam clareza
precisdo em relacdo a matéria objeto da protecd#s.
138)

Com efeito, determinadas situacdes apresentamegonalsitécnicos
gue o inventor procura solucionar com sua invengéonitida relacéo de
causa e efeito.

Assim, a invencao €, cada vez mais, um novo meimea nova
aplicacdo de meios ja conhecidos, com o fim de onaita invencéo dos
outros.

No caso concreto ora em analise, as novas dimedadesca e as
melhorias implementadas na protecéo das tubulagdegje se refere a
transmissao de calor, agregaram mais funcionalidadmnjunto,
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conferindo-lhe carater de novidade suficiente al@mmentar a concessao

do privilégio, o que inclusive € admitido pelo pridExperthnomeado

pelo Juizo:
“(...)a P1 9903604-5 apresenta nova forma ou dispas
que resulta em melhoria funcional no seu uso. N&o h
como nao admitir que o dispositivo de estratificac
conveccao térmica, objeto da protecdo em questao,
colocou em prética, de forma mais funcional, um
principio que ja vinha ha muito sendo estudadouXeo
melhorias significativas, em especial, no que dgpeito
a protecao térmica de tubulacdes, na sua aplicacéo,
instalagdo e manutencéo, o que até entdo, ndo rs@
industrializado com tais caracteristicas funcionais
Conscientes da posicao técnica que deve assundrito p
de engenharia, se afastando da interpretacao de
dispositivos legais que, sem qualquer duvida, éstar
cargo desse M.M. Juizo, ndo podemos deixar deltassa
as melhorias funcionais obtidas no equipamento em
guestao, que também nos parece relacionadas agoarti
acima citado, reiterando, entretanto, que os piis e a
técnica que nortearam sua fabricacdo eram objete da
literaturas anexadas aos autoqfls. 685)

Ademais, o Sr. Raul Peragallo Torreira, engenheiutor de um
dos livros citados pela autora como prova da sap@siséncia de
novidade, contraria tal alegacdo em parecer téaicesentado pelo 1°
réu:

“As caracteristicas e propriedades, a tecnologia de
desenvolvimento e aplicacao, a forma e/ou geomdusa
elementos internos diferem bastante se analisaomos
produto objeto da patente Pl 9903604-5, de autdoa
Eng® Murilo Pessoa de Oliveira em relacdo aos intda
refletivos como citados no livro “Isolamento Téroiide
minha autoria editado em 1980 pela Fulton Edicdes
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Técnicas Ltda.

O Dispositivo de Estratificacdo de Conveccao Téamic
NAO E UM ISOLANTE REFLETIVO (necessariamente
espelhado), e sim uma peca ou dispositivo mecAgiue
pode ser espelhado ou ndmqual permite regular as
distancias entre as particoes internas e a protecao
externa, que, quando colocado sobre uma tubulacéao,
paralisa (estratifica) a pelicula de ar adjacentastente

em volta da mesma, cujo modelo matematico é o mimer
adimensional de Rayleigh{fls. 348)

Assim, entendo nao ter restado ilidida a presudedegitimidade
do ato administrativo do INPI, que concedeu o [#gio em questao,
persistindo a analise técnica feita pelo 6rgasaemtido de estarem
presentes no pedido de patente n° 9903604-5 tadejaisitos
necessarios para sua concessao, inclusive a nevidad

Cabe salientar, ainda, que a alegacéo da apelamfgeda sentenca
nao poderia ter contrariado a decisao do laud@eekl pelo perito
nomeado pelo Juizo encontra-se em manifesto cdofomm o disposto
no art. 436 do CPQn verbis

“Art. 436. O juiz ndo esta adstrito ao laudo pedki
podendo formar a sua convicgdo com outros elementos
fatos provados nos autos.”

Embora a prova pericial seja imprescindivel noiddsl de questdes
relativas a afericdo dos requisitos de patentekoié de uma invencao,
sobretudo da novidade, haja vista os diversos cimleatos técnicos que
envolve, todos alheios a seara juridica, o juiz ed&ta adstrito as
conclusdes do perito oficial, na medida em quedemamento juridico
permite a livre apreciacao da prova, desde quel@@evencimento seja
motivado, como o foi nos presentes autos.

Dessa forma, NEGO PROVIMENTO a apelacéo.

E como voto.
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PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. INVENCAO.
NOVIDADE. E~STADO DA TECNICA. ~DISPOSITI\[O DE
ESTRATIFICACAO DE CONVECCAO TERMICA.

APERFEICOAMENTOS.

1. A patente protege a invencdo que apresenteglagéio ao estado da
técnica, uma novidade absoluta, em outras palaariasencao deve ser
diferente de TUDO o que, até aguele momento, ecmaeecimento do
publico.

2. Determinadas situacdes apresentam problemasdséaue o inventor
procura solucionar com sua invencao, em nitidg@elale causa e efeito.
Assim, a invencgdo é, cada vez mais, um novo meimeainova
aplicacdo de meios ja conhecidos, com o fim de onatta invencéo dos
outros.

3. No caso concreto ora em analise, as novas diesma peca e as
melhorias implementadas na protecéo das tubulagdegje se refere a
transmissao de calor, agregaram mais funcionalidadmnjunto,
conferindo-lhe carater de novidade suficiente a@fmentar a concesséo
do privilégio

4. Apelacao desprovidas.

ACORDAO
Vistos e relatados os autos em que séo partesnaas eclicadas:
Decidem os Membros da 22 Turma Especializada douiai
Regional Federal da 22 Regido, por unanimidadearnpgvimento a
apelacao, nos termos do voto da relatora.
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Rio de Janeiro, 24 de junho de 2008 (data do judydo).
LILIANE RORIZ
Relatora
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