Apelacao Civel n. 2012.046481-6, Rio do Sul
Relator: Des. Rodrigo Cunha

APELACAO CIVEL. ACAO DE PRECEITO COMINATORIO E
CONDENATORIO. PERICIA COMPLEMENTAR.
DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA
INOCORRENTE. LAUDO PERICIAL ESCLARECEDOR. LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. ART. 131 DO
CPC. PRELIMINAR PREJUDICIAL ARREDADA. MERITO.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MODELO DE UTILIDADE.
TAMPAO TIPO PORTA-MALAS PARA CAMINHONETES E
VEICULOS SIMILARES. AUSENCIA DE IDENTIDADE ENTRE
OS PRODUTOS. CONTRAFACAO NAO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A utilidade de produtos destinados a uma mesma finalidade
ostentando, contudo, caracteristicas diversas ndo importa,
absolutamente, em violac&o ao direito a propriedade imaterial.

Vigendo no ordenamento juridico péatrio o principio do livre
convencimento motivado do julgador e, em sendo este o
destinatario final das provas, incumbe tdo s6 ao mesmo, e ndo as
partes em litigio avaliar da necessidade ou nédo da
complementacéo de prova técnica ja realizada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelacdo Civel n.
2012.046481-6, da comarca de Rio do Sul (12 Vara Civel), em que é apelante Pedro
Galhardi Neto e apelada Demovel Oficina de Veiculos Especiais Ltda EPP:

A Primeira Camara de Direito Comercial decidiu, por votacdo unanime,
conhecer e negar provimento ao recurso. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, o Exmo. Sr. Des.
Ricardo Fontes (presidente) e o Exmo. Sr. Des. Salim Schead dos Santos.

Florianopolis, 24 de outubro de 2013.

Rodrigo Cunha
RELATOR

RELATORIO

Na Comarca de Rio do Sul, PEDRO GALHARDI NETO aforou "acao de
preceito condenatério e cominatdrio com pedido de antecipacdo de tutela inaudita



altera pars" (sic) em desfavor de DEMOVEL OFICINA DE VEICULOS ESPECIAIS
LTDA, alegando haver desenvolvido um "tampdo" a ser _instalado na carroceria de
caminhonetes e similares, tal qual verdadeiro porta-malas, tendo como principal
inovacao a possibilidade de encaixe do acessorio denominado Santo Antdnio na parte
rigida do referido -tamp&o- sem a necessidade de transpassa-lo mantendo, desta
forma, isolado, o interior da carroceria coberta com o0 produto que criou e que é objeto
da Carta Patente de Modelo de Utilidade n. 8102737-0 expedida em seu favor pelo
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.

Entrementes, prossegue em sua narrativa, ainda assim a requerida vem
se utilizando indevidamente de sua invencdo pelo que postulou, inicialmente, a
antecipacao da tutela para impedir a demandada de industrializar, comercializar,
importar, exportar, ter em estoque, fazer propaganda ou expor em catalogo referido
tampdo para caminhonetes e similares que contenham qualquer uma das
caracteristicas inovadoras e essenciais do objeto da carta patente expedida em seu
favor, pena de multa diaria sendo que, tocante ao mérito, pugna pela condenacao da
mesma no pagamento de indenizagdo pela violacdo de seu direito e pelos danos
morais sofridos requerendo, por derradeiro, a producéo de todos os meios de provas
em direito admitidos, bem como a condenacdo da demandada nos 6nus da
sucumbéncia.

Indeferida, na origem, a antecipacao dos efeitos da tutela (fls. 110/111),
manejou a parte autora agravo de instrumento (Al n. 2007.058169-7) ao qual deixou
este Orgao Fracionario de emprestar provimento (fls. 425/428).

Em sede de contestacdo, se insurgiu a demandada contra todos os
termos da exordial, asseverando ndo estar a praticar qualquer contrafacdo, pois o
produto que fabrica e comercializa ndo possui as mesmas caracteristicas daquele
produzido pelo autor, tanto que, ja no ano de 2.002 depositou, perante o INPI, Pedido
de Patente de Modelo de Utilidade n® 82022129-5, sob o titulo "capota automatica
antifurto”.

Pondera ainda a demandada que o autor ndo foi o inventor das tampas
e capotas para a cacamba de caminhonetes e similares, que ha muito ja existiam,
tendo apenas aprimorado engenhosidade alheia e preexistente, criando mecanismos
que viabilizam a fixacdo do acesso6rio denominado Santo Antdnio, sem que
necessaria a perfuracado da carroceria do veiculo ao passo que ela, a demandada,
teria inovado na fabricacdo de capotas automéaticas em chapas de aco, com a
finalidade de impedir o furto dos objetos depositados no interior da cagamba, com a
abertura e o travamento da parte movel por sistema elétrico, ndo havendo em seu
projeto a preocupacéo na fixacdo de qualquer base destinada a servir de suporte para
a instalacdo do referido Santo Anténio.

Apos a réplica, foi deferida a realizagdo de prova pericial e, com a vinda
do laudo e manifestacdo das partes, sobreveio Sentenca que julgou improcedente o
pedido, condenando o autor no pagamento na totalidade dos 6nus da sucumbéncia,
fixados os honorérios advocaticios em 10% incidentes sobre o valor conferido ao
acionamento.

Irresignado interpds o autor recurso de apelagdo arguindo, em
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preliminar, a nulidade da Sentenca por cerceamento de defesa aduzindo, tocante ao
mérito, que o tampao produzido e comercializado pela apelada estaria a imitar as
caracteristicas essenciais da patente do apelante e, ainda, que o objeto da demanda
ndo se circunscreve ao uso do acessorio denominado Santo Antdnio, mas sim a
forma de fixacdo de tal peca nos veiculos postulando, assim, a reforma da Sentenca,
com a condenacédo da apelada no pagamento de indenizacao por violacao ao direito a
sua propriedade intelectual, além do dano moral experimentado e inversdo do 6nus
da sucumbéncia.

Ofertadas contrarrazbes, ascenderam o0s autos a esta Corte e,
distribuidos a este Org&o Fracionério, vieram-me conclusos.

VOTO

Trata-se de recurso de apelacdo interposto por PEDRO GALHARDI
NETO, desafiando Sentenca que julgou improcedente a acédo de indenizacao a qual
fez cumular preceito cominatério proposta em desfavor de DEMOVEL OFICINA DE
VEICULOS ESPECIAIS LTDA.

Preliminarmente, o apelante sustenta a nulidade da sentenca por
cerceamento de defesa em virtude da negativa de complementacéo da prova pericial,
0 que merece de pronto rechacado porquanto, como ja assentado na jurisprudéncia
patria, "ndo configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a
producdo de prova testemunhal ou pericial requerida. Hao de ser levados em
consideracao o principio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do
juiz, que, nos termos do art. 130 do Cddigo de Processo Civil, permitem ao julgador
determinar as provas que entende necessarias a instrugdo do processo, bem como o
indeferimento daquelas que considerar indteis ou protelatérias (STJ, AgRg no Ag
1350955 / DF, Relator Ministro Luis Felipe Saloméo)" (TJSC, Apelacdo Civel n.
2008.024969-9, de Joinville, rel. Des. Paulo Roberto Camargo Costa, j. 19-09-2013),
ou seja, em sendo o Juiz o destinatario primeiro das provas, a quem incumbe a
entrega da prestacédo jurisdicional reclamada cabe ao mesmo, e ndo aos litigantes,
nos precisos termos do enunciado nos artigos 130 e 131 do Codex Instrumentalis
aferir a necessidade e conveniéncia na producao de provas néo se vislumbrando, em
absoluto, um propalado cerceamento de defesa, decorrente da ndo complementacéo,
na realidade, ampliacdo do objeto de prova técnica ja realizada, quando o contexto
probatério carreado aos autos se apresentaram higidos e suficientes a formacéao do
convencimento do julgador, a ponto de merecer consignado por este, expressamente,
no provimento judicial objurgado, "que o perito é de confianca do juizo e esclareceu
todos os pontos sobre os quais poderiam surgir dlvidas em relacdo a alegada
contrafacdo do produto do autor, colaborando para o esclarecimento da questdo da
conviccdo do juizo, ndo havendo, pois, que se postergar 0 processo com atos
meramente protelatérios” (fl. 473), motivos pelos quais, como ja acentuado alhures
arredo, por de todo descabida, a preliminar prejudicial de nulidade, lastrada em um
inexistente cerceamento de defesa.

Tocante ao meritum causae, imputa o apelante a apelada a pratica de
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contrafacdo colimando, desta forma, se abstenha a mesma de produzir e
comercializar a capota rigida que assevera contrafeita, por se tratar de direito
imaterial protegido pela Carta Patente MU n° 8102737-0, expedida pelo INPI, bem
como seja condenada ao pagamento de indenizagdo pela violacdo de seus direitos
autorais e pelo abalo moral sofrido em virtude da pratica ilegal.

Proemialmente, para uma melhor compreensado da relacédo litigiosa
travada entre as partes em conflito, necessério tecer breves comentarios acerca dos
institutos do -estado da técnica-, bem assim do denominado -modelo de utilidade-,
previstos na Lei de Propriedade Industrial (LC n® 9279/96), que bem dirimem as
guestdes suscitadas.

A Lei de Propriedade Industrial em comento, em seu art. 9°, dispbe que
"é patentedvel como modelo de utilidade o objeto de uso préatico, ou parte deste,
suscetivel de aplicacdo industrial, que apresente nova forma ou disposicao,
envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua
fabricacdo". (destaquei)

Ja o art. 11 do mesmo diploma legal, por seu turno, estabelece que "A
invencéo e o modelo de utilidade sdo considerados novos quando ndo compreendidos
no estado da técnica" vindo, ao depois, seu 8 1° a conceituar o instituto denominado
-estado da técnica" como sendo "tudo aquilo tornado acessivel ao publico antes da
data de depoésito do pedido de patente, por descricdo escrita ou oral, por uso ou
gualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e
17"

Do magistério do Professor Fabio Ulh6a Coelho, ao se debrucar sobre a
matéria colhe-se:

A patente de invencao é ato original do génio humano. Toda vez que alguém

projeta algo que desconhecia, estard produzindo uma invencdo. Embora toda
invencdo seja, assim, original, nem sempre sera nova, ou seja, desconhecida das
demais pessoas.
Modelo de utilidade é o objeto de uso pratico suscetivel de aplicagdo industrial, como
novo formato de que resulta melhores condi¢cdes de uso ou fabricacdo. Ndo ha
propriamente uma invencdo, mas sim um acréscimo na utilidade de uma ferramenta,
instrumento de trabalho ou utensilio, pela acdo da novidade parcial agregada. E
chamada também de pequena invencéo.

No Brasil, o Modelo de Utilidade se destina apenas a inovacdes em elementos
fisicos (vedada a protecdo de processos) tais como utensilios, pequenos
equipamentos, etc." (142 Edicdo. 2003. Editora Saraiva. S&o Paulo) (destaques
meus)

Pois bem! Dito isto, em que pesem os judiciosos argumentos aduzidos
pelo apelante ndo h& se falar, rogatia venia, no caso vertente, em contrafacdo de
produto, pois da analise dos documentos pelo mesmo apresentados, seu propalado
-invento- consistiu, na realidade, ndo em algo inédito até entdo inexistente, fruto da
criatividade humana, mas sim mero aperfeicoamento na producdo de cobertura do
vao livre descoberto da carroceria de veiculo utilitério, ja compreendidas no estado da
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técnica, conforme se extrai do relatério descritivo do Modelo de Utilidade n. 8102737,
constante de fls. 27-34:

"DISPOSICAO TECNICA INTRODUZIDA EM TAMPAO TIPO PORTA-MALAS
PARA CAMINHONETES E VEICULOS SIMILARES"

Assunto:

A presente patente de Modelo de Utilidade refere-se a uma nova disposi¢ao
introduzida em tampdao tipo porta-malas para caminhonetes e veiculos similares,
instado em veiculos destinados a transporte de cargas leves, como caminhonetes,
pick-up's e outros, destacando-se como vantagem o fato de impedir a entrada de
sujeira e 4gua, a possibilidade de fechamento quando o veiculo estiver carregado e
facil interface e adaptacdo com outros acessdrios como Santo Antonio.[...]

Conceito Inventivo:

O presente Tampéao Tipo Porta-Malas Para Caminhonetes e Veiculos Similares
baseia-se no conceito inventivo da melhoria funcional e de fabricacdo com relacdo ao
estado da técnica do objeto. sendo desenvolvido a partir das dificuldades presentes
nos modelos tradicionais encontrados, principalmente no tocante a furacdes na
carroceria, entrada de _agua, interface com_acessoérios e _dispositivo_de fechamento
conjunto. (grifou-se)

Ademais, o proprio demandante, no item 3 da peticdo inicial (fl. 02)
afirma que "Dentre os projetos desenvolvidos pelo Autor, merece destaque o
TAMPAO TIPO PORTA-MALAS, especialmente desenvolvido para ser instalado na
carroceria de caminhonetes, cuja principal caracteristica inovadora consiste
justamente na possibilidade do encaixe do acessoério conhecido como Santo Anténio
no tampdo rigido que guarnece e cobre a carroceria das caminhonetes e veiculos
similares, visto possuir uma area fixa gue possibilita 0 encaixe do referido acessario,
justaposta ao vidro traseiro do veiculo, enquanto a outra parte pode ser livremente
movimentada como se fosse um verdadeiro porta-malas de um automaovel tipo sedan,
sendo um auténtico sucesso de vendas, eis que além de garantir protecdo e beleza,
substitui, com diversas vantagens os tampdes rigidos convencionais (nédo bipartidos),
nos guais é impossivel instalar-se 0 Santo Anténio". (destaquei)

Tais assertivas deixam as escancaras que o autor nao foi o inventor das
capotas em caminhonetes e veiculos similares, e sim que aperfeicoou modelos ja
existentes no mercado, a fim de proporcionar melhorias ao produto, possibilitando a
instalagdo de acessorios, no caso, o Santo Antdnio, ndo havendo, portanto, falar-se
em protecdo a invencdo da qual deriva o direito imaterial, uma vez que ao objeto
reivindicado falta o requisito da novidade, por j4 estar compreendido no estado da
técnica.

Mais uma vez, da ensinanca de Fabio Ulh6a Coelho colhe-se:

[..] o estado da técnica abrange, de inicio, todos os conhecimentos a que pode
ter acesso qualquer pessoa, especialmente os estudiosos de um assunto em
particular, no Brasil ou no exterior. S&o alcancados pelo conceito os conhecimentos
divulgados por qualquer meio, inclusive o oral e o eletrbnico, na data em que o
inventor submete a sua invencdo ao INPI (depdsito do pedido de patente). Se o
objeto reivindicado pelo inventor ja se encontra acessivel, nestes termos, a qualquer
outra pessoa, entdo |lhe falta o requisito da novidade. Ndo cabera a protecdo do
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direito industrial, porque, se a correspondente descri¢do ja se encontra divulgada, o
requerente ndo pode ser tido como o primeiro a inventar o objeto (Curso de direito
comercial: direito de empresa. 14. ed. Sao Paulo: Saraiva, 2010. v. 1. p. 152).

Sobre o tema, colhem-se precedentes desta Corte:

APELACAO CIVEL. COMINATORIA CUMULADA COM INDENIZATORIA.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENCAO. IMPROCEDENCIA NA
ORIGEM. AUSENCIA DE NOVIDADE OU ATIVIDADE INVENTIVA. EXEGESE DO
ARTIGO 8° DA LEI N. 9.279/96 APERFEICOAMENTO DO SISTEMA JA
EXISTENTE. DOMINIO PUBLICO. PRODUTO COMPREENDIDO NO ESTADO DA
TECNICA. INTELIGENCIA DO ARTIGO 11, § 1°, DA CITADA LEI. INEXISTENCIA
DE VIOLACAO A PATENTE E DE CONCORRENCIA DESLEAL. SENTENCA
MANTIDA. RECURSO DE APELACAO DESPROVIDO. (Apelagdo Civel n.
2012.004334-4, de Chapecd, Relator: Eduardo Mattos Gallo Junior. Julgado em:
17/01/2013)

PRODUTO EM DOMINIO PUBLICO. ESTADO DA TECNICA EVIDENCIADO.
EXEGESE DO § 1° DO ART. 11 DA LEl 9.279/96. FABRICA(}AO E
COMERCIALIZACAO PERMITIDAS.

Encontra-se o produto no estado da técnica, ou seja, acessivel ao publico
antes da data de depdsito do pedido de patente, e ndo havendo qualquer infracdo ao
privilégio concedido, no que tange as variantes construtivas do equipamento (patente
de modelo de utilidade), permite-se a comercializacéo e a fabricacdo daquele modelo
funcional (TJSC, Ap. Civ. n. 2009.071767-6, de Maravilha, Rel. Des. Subst. Gilberto
Gomes de Oliveira, DJe de 5-11-2010).

APELACAO CIVEL. ACAO SOB O RITO ORDINARIO COM PEDIDO DE
ANTECIPACAO DE TUTELA. MODELO DE UTILIDADE CUJO REGISTRO DE
PATENTE E PLEITEADO PELO AUTOR. EMBALAGEM UNICA PARA
PRESERVATIVOS, GEIS LUBRIFICANTES, BACTERICIDAS E PARA ERECAO.
VIOLACAO A DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL POR PARTE DA RE NA
FABRICACAO DE SEUS PRODUTOS. INEXISTENCIA. ESTADO DA TECNICA
QUE AFASTA A PRETENSAO INICIAL. CONCLUSOES DO PERITO.
POSSIBILIDADE DE ADOCAO NA SOLUCAO DA LIDE. RECURSO DESPROVIDO
(Apelacdo Civel n. 2006.044734-7, de Tubardo, Relator: Des. Ricardo Fontes,
Julgado em 28/08/2008).

Fato digno de nota, por ndo impugnado a qualquer tempo pelo autor € o

de haver a demandada asseverado em sua contestacdo que, mesmo antes do autor
proceder ao depédsito de seu produto junto ao INPI (05/07/2001), ja fabricava e
comercializava a "capota automatica antifurto” que seria totalmente diferente do
produto fabricado e comercializado pelo autor sustentando, ademais, que a finalidade
do seu produto é a seguranca, utilizando material em aco e dispositivo eletrénico para
acionamento da capota além do que, seu projeto ndo prevé a instalacdo do acessorio
Santo Antbnio, muito menos possui base para a fixacdo do referido acessorio,
circunstancias estas que deixam a calva, ndo a pratica de uma suposta contrafacao,
mas sim a evolucdo natural de um modelo de utilidade ja no estado da técnica
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permitindo-me, por amor a brevidade descrever, mesmo que sucintamente porém,
com fidelidade, os modelos de utilidade produzidos por cada um dos litigantes, a
saber:

A) O INVENTO DO AUTOR - tampao tipo porta-mala para caminhonetes
e veiculos similares, como fim de encaixe para 0 acessorio Santo Antonio, produzida
em fibra de vidro, com travamento e destravamento do painel movel por sistema
manual mecanico acionado por chave externa, em vista a possibilidade do encaixe
daquele acessorio existem bases para suporte; a fixacdo do painel fixo na cacamba é
feito por meio de ganchos, porcas e arruelas, a dobradica de articulagdo esta em
ambos os lados, fixa diretamente na parte fixa e moével do equipamento, 0s
amortecedores hidraulicos que suavizam a abertura e o fechamento da parte movel
do referido equipamento estao fixados no proprio painel mével, quanto a vedacao ndo
existem indicacdes claras.

B) O INVENTO DA REQUERIDA - capota automatica antifurto, pelo
proprio nome, sua finalidade € a seguranca impedindo o furto dos objetos depositados
na cagcamba, produzida em chapa de a¢o, com travamento e destravamento do painel
movel por sistema eletrénico e elétrico, podendo ser acionada no interior do veiculo
ou por controle remoto, ndo existem bases para suporte do acessoério Santo Antdnio,
no mais, a fixagdo do painel fixo na cacamba é feito por um mecanismo composto de
parafusos e roscas, diretamente na estrutura da capota, a dobradica de articulacao da
parte movel esta fixada de um lado no requadramento interno da parte fixa e do ouro
lado no requadramento interno da parte moével, os amortecedores hidraulicos que
suavizam a abertura e o fechamento da parte mével do referido equipamento esta
fixada junto ao suporte da dobradica quanto a vedagcdo, a mesma ocorre com
guarnicdo de borracha localizada na prépria capota. A capota automatica antifurto da
requerida ndo € preparada para o0 encaixe da inovagao protegida na carta patente do

autor (sic).

Por derradeiro, impende salientar que as alegacbes expendidas pela
apelada, por ndo graciosas, vieram a ser ratificadas, minuciosamente, no laudo
pericial elaborado com extrema maestria pelo expert nomeado e compromissado pelo
juizo a quo, ao expor, na conclusdo do trabalho apresentado que As duas capotas
periciadas apresentam tdo-somente semelhancas estéticas. Os sistemas basicos das
capotas, que sao: estrutura principal, sistema de fixacdo ao veiculo; mecanismo de
basculamento e mecanismo de trava da parte basculante possuem projetos
mecanicos diferentes e, como verdadeira pa de cal a sepultar a pretensao
indenizatéria deduzida pelo autor, dando conta de que Nao foi encontrado na capota
da ré nenhum sistema ou mecanismo que possibilitasse a adaptacdo do acessorio
conhecido como Santo Anténio. (fl. 359)

Portanto, em havendo o magistrado se deparado com questdo de
natureza técnica, cuja solucdo estava a exigir conhecimento especifico sobre a
matéria nomeou, com muito acerto, profissional habilitado a proceder o cotejo dos
-inventos- produzidos e comercializados pelas partes em litigio e, levando em
consideracao, ndo sé o conteiddo como também, principalmente, a conclusdo a que
chegou o expert nomeado e compromissado em seu laudo técnico, em versando a
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guaestio sobre matéria intimamente ligada a técnica industrial e comercial, s6 entéo
lancou aos autos seu veredictum, o que se encontra em perfeita harmonia ndo sé com
o ordenamento juridico patrio positivado, como também com a jurisprudéncia,
inclusive com a emanada desta Corte, mais precisamente com a deste Orgio
Fracionario ao assentar de ha muito que -as afirmacdes contidas do laudo pericial
tornam-se de extrema importancia na solucdo da lide em decisdo monocratica ou
colegiada, pois ndo se pode olvidar que a formacéo e preparacdo dos Juizes ndo se
volta, nem poderia, a especializacdo em todas as é&reas de conhecimento
extrajuridicas. A rejeicdo do pedido vestibular, fundamentado no laudo do expert,
mostra-se medida justa e razoavel se o autor ndo logra éxito em derruir as conclusées
do perito, no sentido de que seu modelo de utilidade ja teria sido absorvido pelo
estado da técnica, mormente se inexistentes nos autos outros documentos ou
elementos que pudessem motivar o Magistrado em sentido contrario” (Apelacao Civel
n. 2006.044734-7, de Tubardo, Relator. Des. Ricardo Fontes, Julgado em
28/08/2008).

Destarte, em restando comprovado quantum satis, através prova técnica
de excelente qualidade, a inexisténcia da pratica de contrafacdo, por parte da
apelada, ao -invento- ou, melhor seria, ao modelo de utilidade desenvolvido pelo
apelado, nenhum reparo estd a merecer o provimento judicial vergastado que, assim,
merece mantido higido e inalterado ndo havendo ser assegurado ao apelante, como
corolario logico, o direito a percepcao de qualquer indenizacdo, seja de cunho
material, seja de natureza moral, por nao tipificada a préatica de qualquer ato ilicito
passivel de ser imputado a apelada.

Por todo o exposto, conheco e nego provimento ao recurso.

E como voto.
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