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SENTENCA

RELATORIO

Real Plastic Ltda. move a presente a¢do sob o rito ordinario contra
Forza Industria de Plasticos Ltda. e Instituto Nacional da Propriedade Industrial -
INPI, pretendendo a decretacdo da nulidade do registro de desenho industrial DI
n°. 6102081-8 (Configuracdo Aplicada em Embalagem).

Refere que em 30 de agosto de 2001 a requerida Forza Industria de
Plasticos Ltda. depositou junto ao INPI, em conjunto com suposto inventor, um
desenho industrial sob o titulo "Configuracdo Aplicada em Embalagem"”,
obtendo, em 02 de abril de 2002, o registro de desenho industrial protocolado sob
0 n° 6102081-8, passando a gozar das prerrogativas da Lei de Propriedade
Industrial, Lei n°. 9.279, de 1996.

Sustenta, entretanto, que o pedido de desenho industrial carece,
desde a sua apresentacdo, de no minimo dois requisitos indispensaveis a sua
concessao, a saber: novidade e originalidade, visto que ha muito tempo da data
do depdsito o desenho era de conhecimento publico e notorio.

Alega que, tendo a empresa autora por objetivo a comercializagédo
de artigos plasticos tem legitimo interesse, de que trata o art. 113, § 1° da Lei n°.
9.279, de 1996, para requerer judicialmente a nulidade do registro, além de que,
recebeu notificacdo extrajudicial encaminhada pela primeira requerida, na qual se
diz detentora dos direitos derivados do DI n° 6102081-8 e requer que a
notificada suspenda imediatamente a producdo e a comercializagdo de produto,
sob pena de ser compelida a indenizar a notificante e ser criminalmente
processada, nos termos dos art. 187 e 188 da Lei n°. 9.279, de 1996. Relata ainda,
que notificacdo de conteddo semelhante foi enviada a uma das principais
empresas clientes da requerente.

Fundamenta o pedido, alegando em sintese que: a) o desenho
industrial em questdo ja pertencia ao estado da técnica, definido por tudo aquilo
tornado acessivel antes da data do deposito do pedido, no Brasil e no exterior, e,
portanto, potes com o mencionado desenho podem ser fabricados por qualquer
pessoa ou empresa; b) nos termos da Lei n 9.279, de 1996, o invento dos quais
decorrem os privilégios de exploracdo deve ter aplicacdo industrial, ser novidade,



em relacdo ao resultado visual, ter originalidade na configuragdo externa e deve
servir de tipo de fabricacdo industrial; c) que no pedido de registro de desenho
industrial faltam, pelo menos, a novidade e a originalidade, conforme se pode
facilmente constatar pelas imagens trazidas na inicial, tendo contratado, ainda, a
Sociedade Educacional de Santa Catarina - SOCIESC, para elaborar laudo, que
demonstra, sem duvidas, o alegado; d) a teor do art. 112 da Lei n° 9.279, de
1996, o desenho industrial ¢ nulo quando for concedido contrariando as
disposicdes da lei; e e) no caso de a requerida vier a tomar as medidas referidas
na notificacdo, autora serad obrigada a paralisar sua producéo e vendas, causando-
Ihe prejuizos.

Por fim, aduz que, de acordo com o referido laudo produtos
comercializados pela requerente sdo diferentes daqueles produzidos e
comercializados pela primeira requerida.

Formulou pedido liminar para que seja determinada a suspenséo
imediata do registro de desenho industrial DI n°. 6102081-8 e inibida a primeira
requerida de adotar qualquer medida coercitiva em desfavor da requerente e de
seus clientes, tendente a obstar a fabricacdo, manutencdo, estoque, e
comercializagdo dos potes com tampas comercializados pela requerente.

Requer ao final seja reconhecida e declarara a nulidade do referido
registro.

O pedido de antecipacdo dos efeitos da tutela foi deferido nos
termos da decisdo de fls. 142-143.

Citada, a Forza Industria de Plasticos Ltda., apresenta contestacao
alegando, em sintese, que: a) a contestante tornou-se titular do Registro de
Desenho Industrial 6102081-8, depositado em 30 de agosto de 2001 e concedido
em 02 de abril de 2002, sem oposicédo da autora ou de qualquer outro interessado;
b) os requisitos de novidade e originalidade foram plenamente atendidos, porque
além de os desenhos idénticos, a embalagem que a autora alega ser de
conhecimento publico é de vidro, enquanto que a registrada pela requerida é de
plastico; c) as embalagens referidas pela autora sdo diferentes do desenho
apresentado pela requerida; e d) a requerida nunca se apropriou de conhecimento
alheio e, muito menos, copiou 0 modelo que ja estava em uso no exterior e no
Brasil.

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, apresenta
contestacdo relatando a existéncia de procedimento administrativo para a
impugnacgdo da validade de registro, previsto no art. 113 da Lei n° 9.279, de
1996, tendo o interessado o prazo de cinco anos contados da data da concessédo
do registro para instaurar o processo de nulidade. Preliminarmente alega sua
ilegitimidade passiva, cabendo apenas sua intervencdo na qualidade de assistente,
nos termos dos artigos 56 e 57 da Lei n°. 9.279, de 1976, uma vez que o INPIl em
momento algum resistiu a pretensdo da autora, cuja desidia em pleitear a
nulidade administrativamente foi 0 que tornou necessaria a presente acao.
Defende, ainda, que ndo incube a autarquia defender o seu proprio ato, salvo
quanto a legalidade. No mérito, relata que submetida a controvérsia a area
técnica, a Coordenadoria de Desenho Industrial proferiu parecer pela nulidade do
registro por falta de originalidade. Requer a procedéncia do pedido.



Houve apresentacdo de réplicas as contestacdes (fls. 234-248).
Intimadas, nenhuma das partes especificou provas a produzir (fls.
248, 249 e 255-258).

FUNDAMENTACAO
Preliminar

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI alega sua
ilegitimidade passiva, invocando a condicdo de assistente simples, com base no
art. 57 da Lei n° 9.279, de 1996, e no fato de nunca ter resistido a pretensao da
autora.

De fato, nos temos do art. 118 da Lei n°. 9.279, 1996, aplicam-se a
acdo de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, as disposi¢oes
dos artigos 56 e 57 da mesma Lei. E de acordo com o art. 57, caput, "A acdo de
nulidade de patente sera ajuizada no foro da Justica Federal e o INPI, quando
ndo for autor, intervira no feito."

Em se tratando de acdo de nulidade de registro de desenho
industrial, ndo sendo o INPI o autor, ou um deles, por obvio devera intervir no
feito, j& que é o emissor do ato administrativo concedente do registro sujeito aos
efeitos da sentenca. Aqui, tenho que o dispositivo legal acima transcrito chega a
ser desnecessario, uma vez que a participacdo do INPI no feito ja seria
imprescindivel a teor do artigo 47 do CPC.

Assim, ao contrario do que sustenta o INPI, a Lei n° 9.279, de
1996, ndo Ihe assegura, de forma automatica, a qualidade de assistente simples.

Também ndo € a manifestacdo em favor da autora em sua resposta a
citacdo que terd o conddo de transmudar a posicdo do INPI na relacdo processual,
de réu para assistente da autora.

Além disso, ndo se pode também, como pretende a autarquia
atribuir culpa a autora por ndo ter postulado anteriormente junto a administracao
a nulidade do Certificado DI 6102081-8. O ato de concessdo do registro é da
responsabilidade da autarquia, ndo cabendo a esta imputar a culpa por eventual
erro seu, de ndo analisar de forma satisfatoria a presenca dos requisitos para o
registro, a terceiros.

Rejeito, pois, a preliminar.

Meérito

No mérito, tem-se o reconhecimento do pedido por parte do INPI.

Com efeito, a autarquia, ao proceder ao exame dos documentos
trazidos pela autora concluiu que o objeto do DI 6102081-8 ¢é desprovido de
originalidade, requisito indispensavel para a registrabilidade do desenho
industrial, nos termos dos artigos 95 a 97 da Lei n°. 9.279, de 1996:

CAPITULO Il
DA REGISTRABILIDADE



Secdo |

Dos Desenhos Industriais Registraveis

Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plastica ornamental de um objeto ou o
conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando
resultado visual novo e original na sua configuracdo externa e que possa servir de tipo de
fabricacdo industrial.

Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando ndo compreendido no estado da
técnica.

8 1° O estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao pablico antes da
data de deposito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio,
ressalvado o disposto no § 3° deste artigo e no art. 99.

§ 2° Para aferi¢cdo unicamente da novidade, o conteido completo de pedido de patente ou de
registro depositado no Brasil, e ainda nao publicado, serd4 considerado como incluido no
estado da técnica a partir da data de depésito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha
a ser publicado, mesmo que subseqlientemente.

8 3° Ndo serad considerado como incluido no estado da técnica o desenho industrial cuja
divulgacao tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do
deposito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situa¢fes previstas nos incisos | a
Il do art. 12.

Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuracao
visual distintiva, em relacé@o a outros objetos anteriores.

Tendo a revisédo pela autarquia do ato administrativo sido realizada
apenas apoés a citacdo para a presente acdo (fl. 230) e, como visto, inclusive com
base nos modelos apresentados em laudo que acompanha a inicial (fl. 52),
inafastavel a conclusdo de que se trata de efetivo reconhecimento da procedéncia
do pedido da autora. Resta, ainda, comprovado o erro por parte da administracao
na concessdo do registro de objeto que ndo contava com 0 requisito da
originalidade, ou no dizer da Lei n° 9.279, de 1996, estava compreendido no
"estado da técnica".

Assim, em relacdo ao INPI deve a agéo ser extinta com fundamento
no art. 269, 11, do Coédigo de Processo Civil.

Para a ré Forza Industria de Plasticos Ltda., por sua vez, apesar de
alegar a originalidade do objeto, somente interessava a defesa do registro DI
6102081-8 obtido perante o INPI referente a configuracdo da embalagem
apresentada. Com a admissdo da nulidade do registro pela prépria autarquia,
esvaziam-se seus argumentos.

Com efeito, confirmando o que foi exposto na decisdo sobre o
pedido de antecipacdo de tutela, no exame das fotografias trazidas pela autora,
bem como da fotografia que acompanha o Certificado n°. DI 6102081-8, nas fls.
35-40 do desenho do pote registrado pela requerida, a embalagem néo é dotada
de novidade, havendo exemplos de embalagens bastante semelhantes e a
principio anteriores ao depdsito do pedido de registro do desenho da empresa
Forza Inddstria de Plasticos Ltda., conforme ilustraces que acompanham o
laudo referido na inicial, como por exemplo, as das fls. 58-60, 80, 102 e 104,
apenas para citar aquelas em que visualmente é possivel verificar a similaridade,
o que foi verificado tecnicamente também pelo INPI.

E nos termos da Lei n° 9.279, de 1996, ao interessado sera
assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a
propriedade, desde que detenha aspecto visual novo, e para ser considerado novo,



0 desenho ndo pode estar compreendido no estado da técnica, assim definido
como "tudo aquilo tornado acessivel ao publico antes da data de depdsito do
pedido, no Brasil ou no exterior".

DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo procedente o pedido, havendo resolucdo do
mérito, para a ré Forza Industria de Plasticos Ltda., nos termos do art. 269, I, do
Caodigo de Processo Civil, e, em relagdo ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI, com fundamento no art. 269, Il, do Cédigo de Processo Civil,
para decretar a nulidade do registro DI 6102081-8 (configuragdo em
embalagem).

Condeno cada réu a pagar honorarios advocaticios fixados em R$
500,00 (quinhentos reais) para a autora, nos termos do8 4° do artigo 20, do
Caodigo de Processo Civil.

Condeno ainda a ré Forza Industria de Plasticos Ltda. ao pagamento
de metade das custas processuais, considerando que a autarquia vencida é isenta
do pagamento da parcela que Ihe caberia por forca do art. 4° da Lei n° 9.289, de
1996.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se

Joinville, 23 de margo de 2010.

GIOVANA GUIMARAES CORTEZ
Juiza Federal Substituta na Titularidade Plena



