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RELATORIO

Trata-se de ag¢do de nulidade de registro de desenho
industrial proposta por em face do
e de
a fim de que seja
declarada a nulidade do registro deferido em favor desta tltima.

A sentenca julgou improcedente o pedido (155.1):
III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, resolvendo o
mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de
honorarios advocaticios em favor dos procuradores das requeridas,
pro rata, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, corrigido desde
o ajuizamento pelo IPCA-

E, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.

Na hipotese de interposi¢do de recurso de apelagdo, intime-se a parte
contraria para apresentar contrarrazoes, e, apés, remetam-se os autos
ao Tribunal Regional Federal da 4°

Regido, nos termos do art. 1.010 do CPC.

Suscitada em contrarrazoes questdo resolvida na fase de conheciment
o, intimese o apelante para, em 15 (quinze) dias, querendo,

manifestarse a respeito, a teor do art. 1.009, §2°, do CPC.

Sentenga publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

Os  embargos de  declaragio  opostos  pela
foram rejeitados (176.1).

interpds apelacao,
alegando que (i) o juizo de origem adotou método inadequado para
comparagdo dos desenhos, examinado os objetos por meio de critério da
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busca de diferencas e ndo das semelhancas, bem como nao se desincumbiu
do seu 6nus argumentativo ao contrariar a prova técnica produzida, (ii) o
perito deixou claro que as diferencas existentes ndo se sobrepdem as
manifestas semelhangas entre os desenhos, (ii1) o perito, a todo momento,
enaltece que a andlise por semelhanca se pauta em uma comparagdo
rapida, sem analisar pormenores e diferencas sutis, pois é assim que o
consumidor leigo ird olhar e comparar na dinamica do mercado fatico,
(iv) os objetos devem ser apreciados em suas semelhangas € nao em suas
diferencas, visando a proteger elementos visualmente perceptiveis, cujas
semelhancas podem causar confusdo aos olhos de quem os Vvé, (v) a
sentenca confunde os conceitos de novidade e originalidade; os objetos
ndo sdao idénticos, cumprindo o requisito da novidade, mas se
assemelham, violando o requisito da originalidade, (vi) os apelados nao
apresentaram nenhum conjunto de desenhos de terceiros que pudesse
provar desgaste ou dilui¢do das caracteristicas criadas pelo apelante, ao
contrario do caso hipotético dos veiculos, apresentado na sentenga, que

pressupde a existéncia de diversos outros desenhos, registrados ou nao
(169.1).

Foram apresentadas contrarrazdes (190.1 e 191.1).

E o relatorio.

VOTO

A sentenca julgou improcedente o pedido, sob o fundamento
de que ha substanciais diferencas entre os desenhos comparados,
suficientes para tornar higido o registro concedido a demandada:

(..)

II - FUNDAMENTACAO

Pretende a parte autora a anulagdo do registro do desenho industrial -
BR 30 2018 056008 6, intitulado "Configura¢do aplicada em
Reservatorio de Alimentagdo", depositado em 21/12/2018 e concedido
em 06/03/2019, para que a ré deixe de explorar o conteudo do referido
registro.

A Lei de Propriedade Industrial (Lei n° 9.279/96), no que diz respeito
aos desenhos industriais registraveis, dispoe que:

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 fabricagdo industrial.

Art. 96. O desenho industrial ¢ considerado novo quando ndo
compreendido no estado da técnica.
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$ 1° O estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado
acessivel ao publico 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¢gdo unicamente da novidade, o conteudo
completo de pedido de patente ou de registro depositado no
Brasil, e ainda ndo publicado, sera considerado como incluido
no estado da técnica a partir da data de deposito, ou da
prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado,
mesmo que subseqiientemente.

$ 3° Nao sera considerado como incluido no estado da técnica
o desenho industrial cuja divulgagdo tenha ocorrido durante os
180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do deposito ou
a da prioridade reivindicada, se promovida nas situagoes
previstas nos incisos 1 a Il do art. 12.

Art. 97. O desenho industrial ¢ considerado original quando
dele resulte uma configuragdo visual distintiva, em relacdo a
outros objetos anteriores.

Paragrafo unico. O resultado visual original podera ser decorrente
da combinacdo de elementos conhecidos.

Art. 98. Ndo se considera desenho industrial qualquer obra de
cardter puramente artistico.

O art. 96 da mencionada lei considera como novo o desenho industrial
quando ndo compreendido no estado da técnica. O paragrafo primeiro
esclarece que o estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado
acessivel ao publico antes da data de deposito do pedido, por uso ou
qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior. Ou seja, o estado da
técnica compreende tudo que tiver sido divulgado por uso ou qualquer
outro meio, até a data do deposito do pedido de titularidade do desenho
industrial. O prévio registro de desenho industrial (como a parte
autora defende ter ocorrido em relagdo ao registro n° BR 30 2014
000322 4, de sua titularidade), faz presumir ja estar o desenho
compreendido no estado da técnica, afastando o direito ao novo
registro.

O autor defende, com base na compara¢do de elementos de ambos os
desenhos objeto do feito, que o registro n° BR 30 2018 056008 6 ndo
poderia ter sido deferido pelo INPI, uma vez que possuiria demasiada
semelhang¢a com o desenho objeto de seu registro. Compulsando os
autos, entretanto, verifico que ndo ha como acolher a pretensdo
deduzida pela parte autora.

O laudo pericial produzido nos presentes autos (evento 106), efetuou
comparagdo dos desenhos separando algumas caracteristicas dos
produtos (que se assemelham, mas ndo sdo idénticas), e ndo o conjunto
dos desenhos objeto dos registros (paradigma e impugnado), razdo
pela qual, na subjetiva andlise do Expert, entendeu inexistente uma
configuragdo visual distintiva entre os dois produtos.

Contudo, no entender deste Juizo, a primeira premissa aplicavel na
comparagdo entre os desenhos é a consideragcdo da configura¢do
visual completa como parametro de comparagdo, e ndo apenas de




determinados elementos, separados do conjunto. O paragrafo unico
do artigo 97 da LPI (suso transcrito) estabelece que "o resultado visual
original podera ser decorrente da combinagdo de elementos
conhecidos", de modo que a semelhanca de poucos elementos estéticos
do comjunto ndo é suficiente para caracterizar a auséncia de
originalidade.

Ndo fosse assim, numa situagdo hipotética em que o desenho de um
automovel fosse registrado com determinada caracteristica visual
(farol retangular, por exemplo), nenhum outro desenho de veiculo
poderia contar com elemento semelhante, o que, a toda evidéncia, ndo
representa o espirito da Lei de Prote¢do da Propriedade

Industrial.

No presente caso, a mera confronta¢do visual entre os desenhos
industriais objeto da contestacdo da parte autora, apresentados nos
processos administrativos referentes aos respectivos registros (evento
30, DOCI), demontra que ha sim configuragdo visual distinta, a
permitir a coexisténcia de ambos os registros.

Para melhor compreensdo do entendimento ora manifestado, entendo
salutar a juntada das figuras que instruiram os pedidos de registro no
corpo da presente decisdo.

Quanto ao registro n° BR 30 2014 000322 4, de titularidade do
requerente, as figuras sdo as seguintes:
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Ja quanto ao registro impugnado n° BR 30 2018 056008 6, as figuras
existentes no processo administrativo sdo as seguintes:
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A anadlise comparativa dos desenhos, em sua integra (sem a supressao
do suporte existente no desenho da parte autora, parte integrante
indissociavel do registro) demonstra que ndo hd falar em nulidade do
registro concedido a ré, uma vez que o desenho impugnado atende aos
requisitos da LPI.

Ainda que a conclusdo externada pelo Sr. Perito tenha referido
auséncia de inovagdo no desenho impugnado, as respostas
apresentadas aos quesitos formulados pela ré (evento 106, DOCS5)
demonstram o contrario, porquanto apontam divergéncias suficientes
para afastar a similitude invocada.  Dentre os critérios de
diferenciagdo, destacam-se: (a) a existéncia de um suporte no desenho
da parte autora, que permite a utilizagdo do "dispenser" apoiado em
superficie plana, inexistente no produto investigado, que
necessariamente é fixado em suportes através de sistema de pinos; (b)
a existéncia de inclinagdo na base do desenho investigado, inexistente
no desenho da parte autora (em razdo do suporte, parte integrante do
produto), (c) bico dosador do desenho da autora possui saida vertical,
sendo acionado com a alavanca puxada para frente, enquanto o bico
dosador do desenho contestado possui saida inclinada, com alavanca
puxada para tras; (d) existéncia de uma carenagem frontal no desenho
impugnado, que ndo consta no desenho do autor; (e) conjunto de linhas
laterais ornamentais diverso, quer em quantidade, quer em formato
(ondulado X curvos); (f) tampas dos dispensers sdo diferentes, tanto no
formato quanto no tamanho dos ornamentos, (g) vista da parte traseira
dos desenhos diferente.

Os elementos de comparacdo utilizados pelo autor para indicar
semelhanga entre os desenhos ndo sdo suficientes para caracterizar a
alegada auséncia de inovagdo do registro impugnado, ndo havendo
como acolher a pretensdo deduzida na inicial. Entendo que o parecer
apresentado pelo INPI analisa com precisdo a controvérsia, razdo pela
qual pego vénia para transcrever excertos elucidativos (evento 30,
DOC1):

Para comprovar suas alegagoes, a autora apresenta nas fls. 5 a
7 da inicial um quadro comparativo entre as configuragoes dos
objetos em questdo. Contudo, cabe ressaltar que esse quadro
comparativo esta equivocado, na medida em que propoe a
supressdo de uma das partes do registro BR 30 2014 000322-4,
que chama de suporte. Essa conduta nos parece inadmissivel,
porque o referido suporte é parte integrante da configuragdo
original do objeto, conforme consta no documento depositado
no INPI e por isso, para fins de comparagdo, ndo deve ser
omitido.

Assim sendo, a anadlise comparativa deve ser feita com base em
todas as vistas, levando em consideragdo a configuragdo dos
objetos na integra, tal qual aparecem nos respectivos
documentos de registro.

Na comparagdo ent re as vistas superiores dos dois objetos,
percebe-se que a tampa do dispensador do registro BR 30 2018
056008-6 ¢ mais retangular e embora possua cantos
arredondados, o contorno e o desenho dos rebaixos apresentam
quinas mais acentuadas. Enquanto isso, a tampa do dispensador
do registro BR 30 2014 000322-4 revela cantos mais
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arredondados e, em seu contorno, a parte superior é reta e a
parte inferior é curva.

Na comparagdo das vistas em perspectiva fica mais evidente a
diferenciagdo das tampas por conta de seus ressaltos e rebaixos:
enquanto no BR 30 2014 000322-4, o ressalto é mais largo,
aproximando-se das bordas, no BR 30 2018 056008-6 o ressalto
é bem mais estreito, destacando-se em relacdo as bordas.
Voltando a comparagdo entre as vistas superiores, a partir dela
também é possivel verificar diferengas no desenho do bico
dosador, que, visto de cima, apresenta aspecto mais reto no BR
30 2018 056008-6 e mais arredondado no BR 30 2014 000322-
4. A comparagdo das vistas laterais direitas demonstra que o
objeto do registro BR 30 2014 000322-4 inclui um suporte na
parte inferior, elemento que ndo se apresent a no objeto do
registro BR 30 2018 056008-6, o que, por si, ja distingue as duas
configuragoes. Além disso, revela contornos distintos e
diferentes propor¢oes entre os elementos que os compdoem.
Enquanto na lateral do objeto do registro BR 30 2014 000322-
4 véem-se dois frisos curvos, na lateral do objeto do BR 30 2018
056008-6, visualizam-se trés frisos levemente ondulados,
contornados por elementos de fixa¢do tanto nas laterais quanto
na parte inferior. Com relagdo ao bico dosador, também
percebe-se configurag¢do totalmente distinta: enquanto no
dispensador do registro BR 30 2014 000322-4 a alavanca tem
formado de virgula robusta, com curvatura a direita, e o orificio
de saida esta completamente apontado para baixo, paralelo a
tampa, no dispensador do BR 30 2018 056008-6, o bico dosador
apresenta certa angulacdo e a alavanca apresenta formato de
virgula mais delgada, com curvatura voltada para a esquerda.
A comparagdo entre as vistas frontais deixa clara a
diferenciacdo conferida pelo suporte presente no objeto do
registro BR 30 2014 000322-4. Também revela a diferenga de
angulagdo de abertura entre as paredes laterais dos contéineres
e a diferenca de propor¢cdo dos elementos que compoem os
objetos dos registros citados. Além disso, demonstra a
diferenciacdo nas configuracoes dos bicos dosadores,
chamando a atengdo uma espécie de al¢ca com ondulagoes,
presente no dispensador do BR 30 2018 056008-6, que ndo
consta no objeto do registro BR 30 2014 000322-4. A
comparagdo entre as vistas em perspectiva dos dois objetos
reforcam os pontos de dif erencia¢do notados nas outras vistas.
O mesmo ocorre com as comparag¢des entre as vistas post
eriores e inferiores dos referidos objetos.

Assim sendo, com base na andlise comparativa da configura¢do
do objeto em tela com a anterioridade citada, concluimos que
as caracteristicas distintivas dos dois registros sdo bastante
diferentes.

No que tange a utilizagdo de cor semelhante nos produtos
comercializados pelas partes (autora e ré), necessario salientar que os
registros dos desenhos industriais paradigma e impugnado ndo
contemplam a utilizagdo de uma cor especifica (em razdo até da
inexisténcia de previsdo legal para tanto), de modo que a apreciagdo
da alegagdo, do ponto de vista da nulidade do registro concedido pelo
INPI (mateéria cognoscivel pela Jurisdi¢dao Federal) resta prejudicada.
Pelas mesmas razoes (matéria estranha ao pedido de anulagdo do



registro de desenho) ndo ha como analisar, nos presentes autos, a
alegagdo de que o produto exposto a venda pela demandada seria
diverso daquele representado no desenho registrado pelo INPI
(auséncia da "carenagem" frontal diferenciadora), por se tratar de fato
estranho a atuag¢do do orgdo federal, que deve ser debatido em
demanda propria.

Em conclusdo, entendo que a parte autora ndo comprovou que o
registro combatido deixou de atender as exigéncias legais (artigos 95
e seguintes da Lei n° 9.279/1996), uma vez que ha substanciais
diferengas entre os desenhos comparados, suficientes para tornar
higido o registro concedido a demandada (n° BR 30 2018 056008-6),
de modo que a improcedéncia de seu pedido é medida que se impde.

(..)

Em exame dos autos, entendo que as razdes do apelante
devem ser acolhidas.

O art. 5°, XXIX, da Constituicdo Federal, assegura aos
autores de inventos industriais privilégio temporario para sua utilizacao,
bem como protecao as criagdes industriais, a propriedade das marcas, aos
nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse
social e o desenvolvimento tecnologico e econdmico do Pais.

Com esse intuito, a Lei n. 9.279/96 regula os direitos e
obrigacdes relativos a propriedade industrial, conferindo protecdao as
patentes, marcas, indicagdes geograficas e aos desenhos industriais.

Os desenhos industriais sao definidos pelo art. 95 da lei
como 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.

Destaca-se a finalidade estética do desenho industrial, o
qual apenas confere uma configuracao visual distinta a um objeto, sem
aumento da suas utilidades ou fungodes.

O registro do desenho industrial, na licdo de Fabio Ulhoa
1
Coelho , depende de trés requisitos: (i) novidade, (i1) originalidade e (iii)
desimpedimento. Em relacao a originalidade, o autor afirma:

A originalidade, por sua vez, é a apresentacdo de uma configuracdio
visual distintiva, em relacdo aos objetos anteriores (LPI, art. 97).
Algumas alteragoes no desenho registrado por outra pessoa podem
significar novidade (ja que ndo se encontram no estado da técnica);
mas se ndo trouxerem para o objeto uma caracteristica peculiar, que
0 faca perfeitamente distinguivel dos seus pares,_o_registro ndo
poderd_ser concedido,_em razdo da falta de originalidade. Para o
exemplo, lembre-se da famosa cadeira que Charles Mackintosh,
arquiteto e designer escocés, projetou para a Hill House, em 1902.
Cadeira de espaldar bem alto, formado por ripas pretas, que lembra




uma escada (sete ripas abaixo do assento, vinte e duas acima). As ripas
mais altas sdo cortadas por traves verticais. Se um designer submeter
ao INPI uma cadeira com estas mesmas caracteristicas, mas com
traves diagonais sobrepostas as ripas superiores, esta cadeira serd
eventualmente nova — posto nenhum outro designer a tivesse projetado,
antes —, mas nada original. O resultado visual da nova cadeira nao
seria suficientemente distinto da do Mackintosh. A originalidade esta
para o desenho industrial como a inventividade esta para a invengdo.
Quer dizer, o direito industrial protege as criacoes engenhosas do
espirito humano, e ndo qualquer tipo de inovacdo trazida aos objetos.

Por conseguinte, ndo basta a mera alteragdo de
caracteristicas visuais de um objeto, sendo necessaria inovacao que as
torne distinguivel de um objeto pré-existente, sob pena de ndo se
encontrar preenchido o requisito da originalidade.

Neste ponto, € importante observar que, embora o
paragrafo Unico do art. 97, da Lei n. 9.279/96, estabeleca que o resultado
visual original podera ser decorrente da combinag¢do de elementos
conhecidos, tal dispositivo se aplica aos casos em que sdo combinados
tragos nao originais para a formac¢ao de composic¢ao inovadora.

2
De acordo com informacao obtida no site do INPI :

O resultado visual original poderda ser alcan¢ado combinando-se
elementos conhecidos, nos termos do paragrafo unico do art. 97 da
LPI, desde que tais elementos ndo estejam registrados sob titularidade
de terceiros. Esse resultado original se refere a combinacdo de objetos
no estado da técnica compondo outro objeto, ndo necessariamente de
mesmo mercado, mas com forma pldstica ornamental
suficientemente diferente e original quanto a dos encontrados no
estado da técnica, conforme o exemplo da ilustra¢do a seguir.

Ref.: BR 30 2012 001571-5.
Configuracéo aplicada em embalagem em formato de veiculo

A forma plastica do objeto foi configurada usando elementos conhecidos em dominio publico.

Ressalta-se, ainda, que a prote¢ao conferida ao design de
um produto estd relacionada a impressdo estética que proporciona ao
consumidor, que poderd diferencid-lo de outros existentes no mercado.
Desse modo, € relevante, sobretudo para a prote¢ao do desenho industrial,



que ndo se preocupa com a funcionalidade do objeto, a possibilidade de
distincao meramente visual, sem exame de caracteristicas técnicas.

No caso dos autos, o juizo de origem apresenta alguns
elementos que considera suficientes para a diferenciagdo entre os
produtos, quais sejam: (a) a existéncia de um suporte no desenho da parte
autora, que permite a utilizacdo do "dispenser" apoiado em superficie
plana, inexistente no produto investigado, que necessariamente ¢ fixado
em suportes através de sistema de pinos; (b) a existéncia de inclinacdo na
base do desenho investigado, inexistente no desenho da parte autora (em
razdo do suporte, parte integrante do produto); (c) bico dosador do
desenho da autora possui saida vertical, sendo acionado com a alavanca
puxada para frente, enquanto o bico dosador do desenho contestado
possui saida inclinada, com alavanca puxada para tras; (d) existéncia de
uma carenagem frontal no desenho impugnado, que ndo consta no
desenho do autor; (e) conjunto de linhas laterais ornamentais diverso, quer
em quantidade, quer em formato (ondulado X curvos); (f) tampas dos
dispensers sdo diferentes, tanto no formato quanto no tamanho dos
ornamentos; (g) vista da parte traseira dos desenhos diferente.

Contudo, nota-se que os elementos citados em (a), (b), (¢)
e (d) referem-se a caracteristicas funcionais dos objetos comparados, ndo
podendo ser enquadradas em "configuragao visual distintiva".

Quanto aos formatos e ornamentos descritos em (e), (f) e
(g), sdo insuficientes para o deferimento do registro do desenho como
inovador, ja que, em conjunto com os demais elementos caracteristicos do
objeto, ndo tornam o produto da apelada esteticamente diferente do
fornecido pela apelante, conforme se observa nas imagens constantes dos
autos:




Requerida Requerente

Nem mesmo o suporte, que tornaria possivel o apoio do
produto da autora em superficie plana, distingue ambos os produtos, tendo
em vista que podem ser apresentados da mesma maneira (suspensos).
Além disso, reitera-se que o referido suporte em nada acrescentaria a
estética do objeto, aumentando tao somente a sua utilidade.

Portanto, ¢ procedente o pedido da parte autora, devendo
ser declarado nulo o registro, por inobservancia do art. 97 da Lei n.
9.279/96.

Cumpre notar que ndo hé afronta ao principio da separacdo
dos poderes e nem se estd a adentrar em matéria que diz respeito a
conveniéncia e oportunidade da Administragdo, ja que o Poder Judiciario
poderd intervir diante de ilegalidade do ato administrativo, autorizado
pela propria Lei n. 9.279/96, a qual preve, no seu art. 118, a agdo de
nulidade do registro.

Provida a apelagdo para julgar procedente a agdo, inverto a
sucumbéncia e condeno a apelada ao pagamento de honorarios

advocaticios nos termos fixados na sentenca.

Ante o exposto, voto por dar provimento a apelacao.
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