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AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE MODELO DE
UTILIDADE. LEI N. 9.279/96. PROTESE DE SILICONE. AUSENCIA
DOS REQUISITOS DE ATO INVENTIVO E SUFICIENCIA
DESCRITIVA. PERICIA TECNICA REALIZADA. INVIABILIDADE DE
REANALISE DAS BASES FATICAS. OBICE DA SUMULA N. 7/STJ.

1. A protese de silicone em questdo ndo proporciona melhoria funcional em
relagdo ao estado da técnica, considerando que o formato da prétese € questao
meramente estética € ndo de funcionalidade, ndo apresentando solucdo de
problema que resulte em melhoria funcional, conforme conclusdo do laudo
pericial produzido na instrucdo probatoria.

2. Nao houve nos autos a apresentacdo de qualquer elemento apto a invalidar
a pericia judicial, ndo significando uma razdo invalidante a discordancia da
parte ré, a qual exerceu o contraditdrio e a ampla defesa.

3. O Tribunal a quo, com fulcro no principio do livre convencimento
motivado, destinatdrio da prova produzida, acolheu a conclusdo da pericia
judicial.

4. O fato de a perita nomeada pelo Juizo de primeira instancia ser formada em
engenharia quimica ndo a descredencia para a realiza¢ao do trabalho pericial,
até porque a propria parte autora utilizou parecer técnico produzido por
engenheira quimica para formular seu pedido, bem como o INPI também
fundamentou sua manifestagdo com fulcro em andlise técnica realizada por
engenharia quimica.
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5. Reanalisar meritoriamente o acerto ou nao do julgamento do Tribunal a quo
levaria a incursao no acervo fatico-probatorio, o que nao ¢ permitido no STJ,
conforme teor da Sumula n. 7/STJ.

Agravo interno improvido.

ACORDAO

Vistos e relatados estes autos em que sdo partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiga, em sessdo virtual
de 12/03/2024 a 18/03/2024, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Boas Cueva, Marco Aurélio
Bellizze e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Béas Cueva.

Brasilia, 18 de marc¢o de 2024.

Ministro Humberto Martins
Relator

Documento eletronico VDA40731912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1° §2° inciso Ill da Lei 11.419/2006
Signatario(a): HUMBERTO EUSTAQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/03/2024 16:30:12
Codigo de Controle do Documento: 5daa3539-a52f-4d29-9f7f-977ca8dbf23a



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

AglInt no RECURSO ESPECIAL N° 1926933 - RJ (2021/0072677-9)

RELATOR : MINISTRO HUMBERTO MARTINS

AGRAVANTE : NELSON NOEL CORDEIRO LIMA

ADVOGADOS : JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA -
DF022534

NATALIA BARZILAI - RJ160275

CAIO RICHA DE RIBEIRO - RJ176183

PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343

RONALDO LOPES STOFFEL - RJ199704

ROBERTA DE MAGALHAES FONTELES CABRAL - RJ133459
AGRAVADO : SILIMED - INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA
ADVOGADOS : LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA - RJ046214

ANA LUIZA MONTAURY PIMENTA CORREA - RJ208122

ANA PAULA AFFONSO BRITO BISPO - RJ108161
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE MODELO DE
UTILIDADE. LEI N. 9.279/96. PROTESE DE SILICONE. AUSENCIA
DOS REQUISITOS DE ATO INVENTIVO E SUFICIENCIA
DESCRITIVA. PERICIA TECNICA REALIZADA. INVIABILIDADE DE
REANALISE DAS BASES FATICAS. OBICE DA SUMULA N. 7/STJ.

1. A protese de silicone em questdo ndo proporciona melhoria funcional em
relagdo ao estado da técnica, considerando que o formato da prétese € questao
meramente estética € ndo de funcionalidade, ndo apresentando solucdo de
problema que resulte em melhoria funcional, conforme conclusdo do laudo
pericial produzido na instrucdo probatoria.

2. Nao houve nos autos a apresentacdo de qualquer elemento apto a invalidar
a pericia judicial, ndo significando uma razdo invalidante a discordancia da
parte ré, a qual exerceu o contraditdrio e a ampla defesa.

3. O Tribunal a quo, com fulcro no principio do livre convencimento
motivado, destinatdrio da prova produzida, acolheu a conclusdo da pericia
judicial.

4. O fato de a perita nomeada pelo Juizo de primeira instancia ser formada em
engenharia quimica ndo a descredencia para a realiza¢ao do trabalho pericial,
até porque a propria parte autora utilizou parecer técnico produzido por
engenheira quimica para formular seu pedido, bem como o INPI também
fundamentou sua manifestagdo com fulcro em andlise técnica realizada por
engenharia quimica.

Documento eletronico VDA40410650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1° §2°inciso Ill da Lei 11.419/2006
Signatario(a): HUMBERTO EUSTAQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/02/2024 16:27:51
Codigo de Controle do Documento: ab8db283-ef0e-466¢-bd68-a2a09625e7dd



5. Reanalisar meritoriamente o acerto ou nao do julgamento do Tribunal a quo
levaria a incursao no acervo fatico-probatorio, o que nao ¢ permitido no STJ,
conforme teor da Sumula n. 7/STJ.

Agravo interno improvido.

RELATORIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por NELSON NOEL CORDEIRO
LIMA contra decisdo do Ministro Relator, prolatada as fls. 1.917-1.930, que nao
conheceu do recurso especial interposto.

O Tribunal de origem decidiu a controvérsia presente da seguinte maneira:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE
REGISTRO DE MODELO DE UTILIDADE. LEI
9.279/96. AUSENCIA DOS REQUISITOS DE ATO
INVENTIVO E SUFICIENCIA DESCRITIVA. - Proposta
a agdo por SILIMED - INDUSTRIA DE IMPLANTES
LTDA, em face de NELSON NOEL CORDEIRO LIMA e
do INPI — INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL, a fim de ser declarada a nulidade do ato
administrativo que concedeu a patente MU 8600958-3, por
falta do preenchimento dos requisitos legais para a sua
concessdo, previstos na Lei de Propriedade Industrial, o
MM. Juizo julgou procedente o pedido, para declarar a
nulidade do ato administrativo que concedeu o MU
8600958-3, por auséncia de ato inventivo e suficiéncia
descritiva. - A matéria discutida no presente feito gira em
torno de questdo eminentemente técnica, alheia a esfera de
conhecimento do Magistrado, reclamando o auxilio de
profissional especializado para a solugdo da controvérsia,
ndo restando qualquer comprovagdo de deficiéncia na
pericia efetuada, ou que a formacdo da ilustre Perita —
Engenheira Quimica, Doutora em Ciéncia da Informagao e
da Comunicacdo, Especialista em Propriedade Industrial -,
ndo fosse adequada a analise do caso em questdo, sendo
certo que o indeferimento de nova pericia que ndo se revele
essencial ao deslinde da controvérsia posta em juizo,
evidentemente, ndo implica em cerceamento de defesa. -
Depreende-se dos autos, que a protese de silicone em
questdao ndo proporciona melhoria funcional em relagdo ao
estado da técnica, considerando ser uma solugdo possivel
de acordo com as ja existentes, restando for¢coso reconhecer
a auséncia de suficiéncia descritiva e ato inventivo no MU
8600958-3, de titularidade do Apelante, devendo, deste
modo, ser declarada a sua nulidade. - Inteligéncia dos
artigos 11, 14, 15 e 24, da LPI. - Apelacao desprovida. [...]
Alega o Recorrente que a par de sua extensa formagdo
técnica, a Perita nomeada tem qualificacdio na area
Quimica, matéria estranha ao objeto da presente lide, que ¢
mecanico, ndo quimico. Logo, o profissional para atuar no
feito deveria ter formagdo na area de Engenharia Mecanica
ou Bioengenharia, para entendimento do porqué da forma
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da proétese proporcionar uma melhora funcional no seu uso,
restando, portanto, prejudicada a andlise pericial, razao por
que aduz a necessidade de uma segunda pericia técnica, a
ser produzida por profissional qualificado na area de
producdo de préteses, nos termos do art. 480, do CPC. Isto
porque os erros cometidos no laudo pericial, segundo alega
o Recorrente, foram principalmente quanto a questdo da
contratura capsular, um dos problemas visados a ser
evitado, pela protese em tela, ressaltando que evitar um
aspecto artificial pode ser entendido como um efeito
técnico desejado pelos usuarios de protese, o que foi
efetivamente alcangado pelo objeto em questdo. Argumenta
ainda que o INPI teria bem esclarecido o fato de que a
patente busca resolver o problema técnico através de uma
nova forma, o que nao foi descrito nos autos, implicando
em indugdo de conclusdo equivocada a sentenga apelada.
[...] Ressalta o Recorrente o entendimento manifestado pelo
INPI acerca dos equivocos do laudo pericial, tendo o
Instituto concluido no sentido do preenchimento dos
requisitos de patenteabilidade e inexisténcia de vicios no
procedimento administrativo da patente em questdo.
Requer, assim, a reforma da sentenca, para declarar a
validade da patente MU 8600958- 3 ¢ alternativamente, a
anulacdo da sentenca com o retorno dos autos a Vara de
origem, a fim de ser realizada nova pericia técnica,
conduzida por profissional qualificado na area de produgao
de proteses. [...] Preliminarmente, nao se vislumbra
qualquer nulidade na sentenca apelada. Isto porque, ndo
restou qualquer comprovacdo de deficiéncia na pericia
efetuada, ou que a formacao da ilustre Perita — Engenheira
Quimica, Doutora em Ciéncia da Informagdo e da
Comunicagao, Especialista em Propriedade Industrial -, ndo
fosse adequada a andlise do caso em questdo. Pretende o
apelante, na verdade, obter a realizacdo de nova pericia, por
outro profissional, que lhe favoreca. [...] Como bem
asseverado nos autos pelo MM. Juizo, as fls. 663/667, nos
termos do artigo 12 da Resolugdo n® 28 do Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, a
especializacdo em Engenharia Mecanica estd longe de
abranger nogdes acerca do ‘“funcionamento” do corpo
humano, no qual as préteses sao colocadas, razao por que o
objeto da pericia em questdo tem relacdo com as atividades
de competéncia de um Engenheiro Quimico, tal como prevé
o artigo 17 da referida Resolucdo. E cedigo que compete ao
Juiz dirigir o processo, velando pela rapida solugdo do
litigio. Cabe ao Magistrado, destinatario final da prova, em
harmonia com o sistema de persuasao racional adotado pelo
sistema processual patrio, dirigir a instrucdo probatdria e
deferir a utilizacdo apenas dos meios de provas que
considerar realmente relevantes e necessarios a formacao
de seu convencimento, podendo indeferir aqueles intteis ou
meramente protelatorios, com espeque nos artigos 370 e
371 do Cdédigo de Processo Civil, ndo havendo que se falar
em ilegalidade ou cerceamento de defesa [..] Ainda
considerando o principio do livre convencimento, o Juiz
pode livremente apreciar provas ou deixar de fazé-lo, se
outras anteriormente produzidas ja lhe tenham fornecido
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subsidios suficientes, para promover a prestacdo
jurisdicional requerida, nos termos do art. 370 do CPC. [...]
No presente caso, o cerne da presente controvérsia diz
respeito ao preenchimento dos requisitos previstos na Lei
de Propriedade Industrial para a concessdo de patente de
Modelo de Utilidade, tendo sido reconhecido, no presente
caso, pela r. sentenca, a auséncia dos requisitos do ato
inventivo, bem como a suficiéncia descritiva, com base no
laudo pericial, na medida em que a auséncia de novidade, 14
constatada, ndo foi acolhida pela r. sentenga apelada. O
Perito do juizo, através dos documentos analisados no
laudo juntado aos autos as fls. 1218/1323, concluiu que a
patente MU8600958-3, relativa a “Disposi¢do introduzida
em Protese Mamaria Sintética Intracorporal ou Similar” foi
concedida contrariando o estabelecido nos artigos 9°, 11, 13
e 24, da LPI, uma vez que ndo apresenta os requisitos de:
novidade — eis que a protese ja teria sido usada pelo
inventor/depositante antes do deposito do pedido junto ao
INPI-, de ato inventivo — pois ndo foi demonstrada
melhoria funcional em relagdo as proteses do estado da
técnica, tratando apenas de questdo estética, eis que a
paciente pode escolher entre os diferentes modelos de
proteses — redondo, gota e conico -, e também de
suficiéncia descritiva — pelo fato de ndo descrever as
caracteristicas técnicas que permitam a um técnico no
assunto reproduzir o objeto, ndo apresentando informagdes
que comprovem a melhoria funcional face as proteses
conhecidas do estado da técnica. [...] No que tange ao
requisito da novidade, a r. sentenga apelada acertadamente
acolheu a posicdo do INPI, no sentido de que este nao
restaria violado, por conta do envio do Sr. Nelson Noel,
para a Autora, de desenhos, ¢ o retorno dos testes, com a
colocacdo de proteses nas pacientes, na medida em que
afigura-se razoavel perceber que o objeto em questio —
protese mamaria — necessita, de uma fase maior de testes
para confirmagdo de sua eficiéncia e seguranca. [...]
Entretanto, cabe ao expert do Juizo, com qualificagdo
técnica para tal mister, esclarecer os pontos que sejam
objeto de divergéncias ou duavidas das partes, que
demandem aprofundamento ou clarificagdo, ndo obstante
seja considerado confiavel o posicionamento do INPI, que,
no presente caso, ndo concordou com as conclusdes do
perito judicial. Nessa perspectiva, o laudo pericial concluiu
de forma peremptoria que a protese do MU8600958-3 nao
apresenta a melhoria funcional, eis que somente o formato
da protese ¢ questdio meramente estética e ndo de
funcionalidade, ndo apresentando ‘“solugdo de problema
que resulte em melhoria funcional pois a forma da protese
possibilita apenas um aspecto estético, sem nenhuma
funcionalidade e que a preferéncia por um formato de
prétese redondo, ovalado ou conico é questdo de moda, de
publicidade e/ou desejo de formato de seios de cada
paciente.” (fls. 1314) No que tange ao ato inventivo,
assevera a Perita do Juizo, que: “(...) O processo de
fabricagdo de protese patenteado através da patente
PI19105626- 8 possibilita que a protese produzida por dito
processo solucione diversos problemas encontrados em
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cirurgias plasticas para o aumento ou correcdo ou
reconstrucao dos seios empregando-se proteses do estado
da técnica, independente do tamanho ou formato do
implante. Portanto, apesar da patente PI 9105626-8
reivindicar um processo de fabricagdo de implantes a
mesma descreve em seu relatorio descritivo as
caracteristicas das proteses obtidas pelo processo. Assim, as
caracteristicas técnicas da protese do MU8600958-3 ja se
encontram descritas na patente PI 9105626-8 uma vez que
o processo de fabricacdo da protese produz préteses de
qualquer tamanho ou formato, inclusive o formato de
"geometria ogivada com o perfil parabdlico, onde a protese
¢ dotada de terminacdo convexa orientada para a sua base
plana’, que ndo deixa de ser o formato ‘concavo’ ja
conhecido de diversas proteses do estado da técnica,
diferindo apenas a forma de descrever a protese. Portanto, o
MU8600958-3, depositado em 2006, ndo apresenta ATO
INVENTIVO face a patente P19105626-8, depositada em
1991, pois ndo foi verificada nenhuma MELHORIA
FUNCIONAL, uma vez que ja haviam sido descritas todas
as caracteristicas da protese do MU8600958-3 em um tnico
documento. Além disso, a préotese obtida através da
PI9105626-8 apresenta mais solugdes que as do
MUS8600958-3, ou seja, o material da protese nao se
desprende, ndo causa desconforto e ndo necessita de uma
maior incisdo cirurgica, pois sua espessura ¢ extremamente
reduzida, ou seja, vantagens que sequer foram descritas no
MU8600958-3.” (fls. 1316/1317). Quanto a insuficiéncia
descritiva, também ndo ha que se afastar a analise do laudo
pericial, que concluiu no sentido de que as caracteristicas
técnicas da protese do MU ndo descrevem a invencao, de
forma a permitir a reproducdo por um técnico do assunto,
considerando que a descrigdo possibilita que este “faca uma
protese mamadria de formato ogivado qualquer, sem que
apresente as mesmas caracteristicas da protese mamaria
produzida e comercializada pela Silimed (Autora) pois a
descri¢ao da prétese no MU8600958-3 ¢ feita de forma
abrangente e imprecisa, possibilitando a existéncia de um
grande numero de solugdes, j4 que ndo especifica
precisamente o produto reivindicado na patente.” (fls.
1318) E, ainda, “ndo foi demonstrado/descrito na patente
MU8600958-3 como foi conseguida a simplicidade de uso
da protese mamaria pelo profissional, o grau de reentrancia
que a protese deveria ter em sua base, a maior praticidade e
versatilidade, a técnica peculiar utilizada na produgdo da
protese mamaria.” Depreende-se dos autos, portanto,
conforme concluiu o Perito Judicial e a sentenca apelada,
que a protese de silicone em questdo ndo proporciona
melhoria funcional em relagdo ao estado da técnica,
considerando ser uma solucao possivel de acordo com as ja
existentes, restando for¢oso reconhecer a auséncia de
suficiéncia descritiva e ato inventivo no MU 8600958-3, de
titularidade do Apelante, devendo, deste modo, ser
declarada a sua nulidade. Desta forma, ndo merece
qualquer retoque a r. sentenga apelada. Diante do exposto,
nego provimento a apelacdo interposta por NELSON
NOEL CORDEIRO LIMA. Cabivel a majoragdo dos
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honorérios sucumbenciais no patamar de 2% (dois por
cento), a titulo de honorarios recursais, em desfavor do
Recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
considerando os parametros do §2° do mesmo artigo.

ApoOs interposicdo de embargos declaratorios, o Tribunal, em segunda

instancia, rejeitou os embargos declaratorios em parte, conforme ementa a seguir descrita:

EMBARGOS DE DECLARACAO. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. NULIDADE DE PATENTE DE
MODELO DE UTILIDADE. PERICIA JUDICIAL.
AUSENCIA DE REQUISITOS DE
PATENTEABILIDADE. REDISCUSSAO. - Embargos de
declaragdo opostos pela parte Apelante, sob alegagdo de
omissdo/prequestioamento. - O acérddo embargado
reconheceu, com suporte na legislagdo, através da pericia
técnica realizada por Engenheira Quimica, Doutora em
Ciéncia da Informacao e da Comunicacdo, Especialista em
Propriedade Industrial - formagao perfeitamente adequada a
hipotese -, que a protese de silicone em questdo ndo
proporciona melhoria funcional em relagdao ao estado da
técnica, considerando que o formato da protese € questdao
meramente estética e ndo de funcionalidade, ndo
apresentando solucao de problema que resulte em melhoria
funcional pois a a forma da protese possibilita apenas um
aspecto estético, sem nenhuma funcionalidade e que a
preferéncia por um formato de protese redondo, ovalado ou
conico ¢ questdo de moda, de publicidade e/ou desejo de
formato de seios de cada paciente, reconhecendo a auséncia
de suficiéncia descritiva e ato inventivo no MU 8600958-3,
de titularidade do Apelante, motivo pelo qual foi declarada
a sua nulidade. - Em sendo o ac6rddo embargado claro na
sua fundamentacdo, os vicios arguidos nos presentes
embargos ndo constituem hipotese autorizadoras da
presente medida, havendo, sim, manifesto interesse da parte
Embargante na revisao do julgado. - Inexisténcia de vicios
no julgado. - Desprovidos os embargos.

A decisdo monocratica, que ndo conheceu do recurso especial, assim

decidiu a questdo controvertida:

[...]

O caso em tela trata de pleito da empresa SILIMED —
INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA. contra a recorrente
e do INPI, tendo por objeto a declara¢do de nulidade do ato
administrativo que concedeu a patente MU 8600958-3,
relativa a “disposi¢do introduzida em prétese mamaria
sintética corporal”, por alegadas auséncia de atividade
inventiva e insuficiéncia descritiva.

Foi julgado procedente o pleito, com fulcro em laudo
pericial produzido, submetido ao contraditério e a ampla
defesa.

Nao houve nos autos a apresentacdo de qualquer elemento
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apto a invalidar a pericia judicial, ndo significando uma
razdo invalidante a discordancia da parte ré, a qual exerceu
o contraditério e a ampla defesa. E o Tribunal a quo, com
fulcro no principio do livre convencimento motivado,
destinatario da prova produzida, acolheu a conclusdao da
pericia judicial.

Outrossim, importa ressaltar, de toda sorte, que o fato da
perita nomeada pelo Juizo de primeira instdncia ser
formada em engenharia quimica nao a descredencia por si
sO para a realizacdo do trabalho pericial, sendo relevante
destacar, inclusive, que a propria parte autora utilizou
parecer técnico produzido por engenheira quimica para
formular seu pedido, bem como o INPI também
fundamentou sua manifestacio com fulcro em analise
técnica realizada por engenharia quimica, conforme bem
explicado na decisdo de primeira instancia de fls. 663-667.
Destaco trechos do julgado que bem denotam a conclusao,
com suporte em acervo fatico-probatorio, no sentido de
auséncia a auséncia de suficiéncia descritiva e ato inventivo
no MU 8600958-3, de titularidade recorrente, porquanto a
protese de silicone em comento ndo proporciona melhoria
funcional em relagdo ao estado da técnica, ndao
preenchendo, assim, o requisito legal da atividade
inventiva:

Preliminarmente, ndo se vislumbra qualquer nulidade na
sentenca apelada. Isto porque, ndo restou qualquer
comprovagdo de deficiéncia na pericia efetuada, ou que a
formagdo da ilustre Perita — Engenheira Quimica, Doutora
em Ciéncia da Informagdo e da Comunicagdo, Especialista
em Propriedade Industrial -, ndo fosse adequada a analise
do caso em questdo. Pretende o apelante, na verdade, obter
a realizagdo de nova pericia, por outro profissional, que lhe
favoreca. [...] Como bem asseverado nos autos pelo MM.
Juizo, as fls. 663/667, nos termos do artigo 12 da
Resolugdo n° 28 do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, a especializagdo em Engenharia
Mecanica estd longe de abranger nogdes acerca do
“funcionamento” do corpo humano, no qual as proteses sao
colocadas, razdo por que o objeto da pericia em questdo
tem relacdo com as atividades de competéncia de um
Engenheiro Quimico, tal como prevé o artigo 17 da referida
Resolucio. E cedigo que compete ao Juiz dirigir o processo,
velando pela rapida solugdo do litigio. Cabe ao Magistrado,
destinatario final da prova, em harmonia com o sistema de
persuasdo racional adotado pelo sistema processual patrio,
dirigir a instrucdo probatoria e deferir a utilizacdo apenas
dos meios de provas que considerar realmente relevantes e
necessarios a formacdo de seu convencimento, podendo
indeferir aqueles inuteis ou meramente protelatorios, com
espeque nos artigos 370 e 371 do Cddigo de Processo Civil,
ndo havendo que se falar em ilegalidade ou cerceamento de
defesa [...] Ainda considerando o principio do livre
convencimento, o Juiz pode livremente apreciar provas ou
deixar de fazé-lo, se outras anteriormente produzidas ja lhe
tenham fornecido subsidios suficientes, para promover a
prestagdo jurisdicional requerida, nos termos do art. 370 do
CPC. [..] No presente caso, o cerne da presente
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controvérsia diz respeito ao preenchimento dos requisitos
previstos na Lei de Propriedade Industrial para a concessao
de patente de Modelo de Utilidade, tendo sido reconhecido,
no presente caso, pela r. sentenca, a auséncia dos requisitos
do ato inventivo, bem como a suficiéncia descritiva, com
base no laudo pericial, na medida em que a auséncia de
novidade, 14 constatada, ndo foi acolhida pela r. sentenga
apelada. O Perito do juizo, através dos documentos
analisados no laudo juntado aos autos as fls. 1218/1323,
concluiu que a patente MU8600958-3, relativa a
“Disposi¢do introduzida em Protese Mamdria Sintética
Intracorporal ou Similar” foi concedida contrariando o
estabelecido nos artigos 9°, 11, 13 e 24, da LPI, uma vez
que ndo apresenta os requisitos de: novidade — eis que a
protese ja teria sido usada pelo inventor/depositante antes
do depdsito do pedido junto ao INPI-, de ato inventivo —
pois ndo foi demonstrada melhoria funcional em relagdo as
proteses do estado da técnica, tratando apenas de questdao
estética, eis que a paciente pode escolher entre os diferentes
modelos de préteses — redondo, gota e conico -, e também
de suficiéncia descritiva — pelo fato de ndo descrever as
caracteristicas técnicas que permitam a um técnico no
assunto reproduzir o objeto, ndo apresentando informagdes
que comprovem a melhoria funcional face as proteses
conhecidas do estado da técnica. [...] No que tange ao
requisito da novidade, a r. senten¢a apelada acertadamente
acolheu a posicdo do INPI, no sentido de que este nao
restaria violado, por conta do envio do Sr. Nelson Noel,
para a Autora, de desenhos, ¢ o retorno dos testes, com a
colocagao de proteses nas pacientes, na medida em que
afigura-se razoavel perceber que o objeto em questio —
protese mamaria — necessita, de uma fase maior de testes
para confirmagdo de sua eficiéncia e seguranca. [...]
Entretanto, cabe ao expert do Juizo, com qualificacdo
técnica para tal mister, esclarecer os pontos que sejam
objeto de divergéncias ou davidas das partes, que
demandem aprofundamento ou clarificagdo, ndo obstante
seja considerado confiavel o posicionamento do INPI, que,
no presente caso, ndo concordou com as conclusdes do
perito judicial. Nessa perspectiva, o laudo pericial concluiu
de forma peremptoria que a protese do MU8600958-3 nao
apresenta a melhoria funcional, eis que somente o formato
da prétese é questio meramente estética e nao de
funcionalidade, ndo apresentando ‘“solugdo de problema
que resulte em melhoria funcional pois a forma da protese
possibilita apenas um aspecto estético, sem nenhuma
funcionalidade e que a preferéncia por um formato de
prétese redondo, ovalado ou conico é questdo de moda, de
publicidade e/ou desejo de formato de seios de cada
paciente.” (fls. 1314) No que tange ao ato inventivo,
assevera a Perita do Juizo, que: “(...) O processo de
fabricagdo de protese patenteado através da patente
P19105626- 8 possibilita que a protese produzida por dito
processo solucione diversos problemas encontrados em
cirurgias plasticas para o aumento ou correcdo ou
reconstrucdo dos seios empregando-se proteses do estado
da técnica, independente do tamanho ou formato do
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implante. Portanto, apesar da patente PI 9105626-8
reivindicar um processo de fabricagdo de implantes a
mesma descreve em seu relatorio descritivo as
caracteristicas das proteses obtidas pelo processo. Assim, as
caracteristicas técnicas da protese do MU8600958-3 ja se
encontram descritas na patente PI 9105626-8 uma vez que
o processo de fabricacdo da protese produz préteses de
qualquer tamanho ou formato, inclusive o formato de
"geometria ogivada com o perfil parabdlico, onde a protese
¢ dotada de terminagdo convexa orientada para a sua base
plana’, que ndo deixa de ser o formato ‘concavo’ ja
conhecido de diversas proteses do estado da técnica,
diferindo apenas a forma de descrever a protese. Portanto, o
MU8600958-3, depositado em 2006, ndo apresenta ATO
INVENTIVO face a patente P19105626-8, depositada em
1991, pois ndo foi verificada nenhuma MELHORIA
FUNCIONAL, uma vez que ja haviam sido descritas todas
as caracteristicas da protese do MU8600958-3 em um tnico
documento. Além disso, a protese obtida através da
PI9105626-8 apresenta mais solugcdes que as do
MUS8600958-3, ou seja, o material da protese nao se
desprende, ndo causa desconforto e ndo necessita de uma
maior incisao cirurgica, pois sua espessura ¢ extremamente
reduzida, ou seja, vantagens que sequer foram descritas no
MUB600958-3.” (fls. 1316/1317). Quanto a insuficiéncia
descritiva, também ndo ha que se afastar a analise do laudo
pericial, que concluiu no sentido de que as caracteristicas
técnicas da protese do MU ndo descrevem a invengdo, de
forma a permitir a reproducdo por um técnico do assunto,
considerando que a descrigdo possibilita que este “faca uma
protese mamadria de formato ogivado qualquer, sem que
apresente as mesmas caracteristicas da prétese mamaria
produzida e comercializada pela Silimed (Autora) pois a
descri¢ao da prétese no MU8600958-3 ¢ feita de forma
abrangente e imprecisa, possibilitando a existéncia de um
grande numero de solucdes, j4 que ndo especifica
precisamente o produto reivindicado na patente.” (fls.
1318) E, ainda, “ndo foi demonstrado/descrito na patente
MU8600958-3 como foi conseguida a simplicidade de uso
da protese mamaria pelo profissional, o grau de reentrancia
que a protese deveria ter em sua base, a maior praticidade e
versatilidade, a técnica peculiar utilizada na producdo da
protese mamaria.” Depreende-se dos autos, portanto,
conforme concluiu o Perito Judicial e a sentenca apelada,
que a protese de silicone em questdo ndo proporciona
melhoria funcional em relagdo ao estado da técnica,
considerando ser uma solu¢do possivel de acordo com as ja
existentes, restando forcoso reconhecer a auséncia de
suficiéncia descritiva e ato inventivo no MU 8600958-3, de
titularidade do Apelante, devendo, deste modo, ser
declarada a sua nulidade. Desta forma, ndo merece
qualquer retoque a r. sentenga apelada.

Alega o recorrente que houve violagdo do art. 1.022 do CPC, porque o

Tribunal de origem teria se esquivado de proferir acéordio fundamentado com
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justificativas plausiveis para seu posicionamento, em detrimento do direito de
Propriedade Intelectual do agravante.

Aduz também que o debate envolve tdo somente questdes de direito,
considerando o flagrante error in judicando no que concerne a fundamentagdo do
decidido e valoracao das provas produzidas nas instancias ordindrias.

Questiona se o juiz pode acolher laudo pericial sem fundamentar
devidamente as razdes para tal e sem consignar as razdes pelas quais desconsiderou todas
as outras opinides técnicas produzidas em sentido contrario a conclusdo da perita.

E alega que ndo € o caso de aplicagdo da Simula n. 7/ST]J.

Assevera ainda que a invencao do agravante atende a todos os requisitos de
patenteabilidade de um modelo de utilidade, j& que foram preenchidos os requisitos do
ato inventivo e suficiéncia descritiva.

Contrarrazdes apresentadas sob o argumento de que a agravante,
indevidamente, tenta convencer que deve ser realizada a revisao dos fatos, o que encontra
obice no teor da Simula n. 7/STJ.

Defende que as instancias ordindrias foram marcadas pelo exercicio do
contraditorio e ampla dilagdo probatoria, tendo sido o laudo pericial conduzido por perita
qualificada e que, frise-se, possui a mesma formagao profissional do assistente técnico da
agravante.

E, no essencial, o relatorio.
vVOTO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Preliminarmente, as razdes recursais apresentadas conseguem demonstrar a
hipotese de seu cabimento, identificada de forma inequivoca a intengdo de demonstrar a
violagdo de norma federal, com demonstracdao de que o acorddo impugnado emitiu juizo
explicito acerca do tema debatido e com devida descri¢do e delineamento da questdo
controvertida pela parte recorrente, tendo havido o devido prequestionamento.

Com relagdo a alegada violacao do art. 1.022 do CPC, mais uma vez merece
ser ressaltado que nao deve haver o acolhimento de tal tese, porquanto depreende-se do
acordao recorrido que o Tribunal a quo, de modo fundamentado, tratou da questdo
suscitada, resolvendo, portanto, de modo integral a controvérsia posta. As supostas falhas
narradas tratam na verdade de insurgéncia meritdria em razdo da discordincia com as
conclusdes judiciais realizadas, de acordo com o acervo fatico-probatdrio disponivel.

Assim, conclui-se que ndo ficou configurada a violacao do art. 1.022 do
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CPC, e o mero inconformismo da parte com o julgamento contrario a sua pretensdo nao
caracteriza auséncia de prestagdo jurisdicional, considerando que seus questionamentos
sd0 insurgéncias meritorias.

Portanto, presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, passo a
analise do mérito recursal.

Os argumentos trazidos pela parte agravante ndo sdo capazes de modificar
as conclusdes da deliberacdo monocratica. Vé-se que a parte agravante vem replicar
argumentos ja trazidos no recurso especial e ja devidamente refutados na decisdo
monocratica em referéncia.

Na hipotese em tela, segundo as peculiaridades do caso concreto e vasto e
diversificado acervo probatorio (pericia técnica realizada), a instancia originaria decidiu
que ficaram caracterizadas a auséncia de atividade inventiva e a insuficiéncia descritiva
da patente em foco.

As instancias originarias entenderam, com fulcro nas provas colacionadas
aos autos, que a protese de silicone em questdo nao proporciona melhoria funcional em
relagdo ao estado da técnica, e analisar meritoriamente o acerto ou nao do julgamento do
Tribunal a quo levaria a incursdo no acervo fatico-probatorio, o que nao ¢ permitido no
STJ, conforme teor da Sumula n. 7/ST]J.

Nesse sentido, trago a colagdo o seguinte precedente jurisprudencial sobre a

reanalise meritoria que ofende o teor da Stimula n. 7/STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - ACAO CONDENATORIA - DECISAO
MONOCRATICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGENCIA  RECURSAL DA
DEMANDADA.

1. Violagao ao artigo 1.022 do CPC/15 nao configurada.
Acorddo estadual que enfrentou todos os aspectos
essenciais a resolucdo da controvérsia de forma ampla e
fundamentada, sem omissao, contradi¢do ou obscuridade.
Consoante entendimento desta Corte, ndo importa negativa
de prestagdo jurisdicional o acorddo que adota, para a
resolucdo da causa, fundamentacdo suficiente, porém
diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de
modo integral a controvérsia posta. Precedentes.

2. Para alterar os fundamentos do acérdio acerca da
necessidade de producdo de outras provas além
daquelas acostadas aos autos e a respeito da
demonstracdo dos elementos ensejadores da
responsabilidade civil e do dever de indenizar, seria
imprescindivel a reavaliacio do conjunto fatico-
probatorio, o que é inviavel no aAmbito do recurso
especial, haja vista o teor da supracitada Sumula 7 do
STJ.
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3. O entendimento deste Sodalicio ¢ pacifico no sentido de
que o valor estabelecido pelas instancias ordindrias a titulo
de indenizacdo por danos morais pode ser revisto tao
somente nas hipoteses em que a condenagdo se revelar
irriséria ou exorbitante, distanciando-se dos padrdes de
razoabilidade, que ndo ¢ o caso dos autos. Incidéncia da
Stimula 7 do STJ.

4. A respeito da pretensdo recursal com fulcro na alinea "c"
do permissivo constitucional, esta Corte de Justica tem
entendimento no sentido de que a incidéncia do referido
6bice impede o exame de dissidio jurisprudencial, na
medida em que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acorddo, tendo em vista
a situagdo fatica do caso concreto, com base na qual deu
solucdo a causa a Corte de origem.

5. Os juros de mora incidem desde a citacdo nos casos de
responsabilidade contratual. Incidéncia da Sumula 83/STJ.
6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.684.163/SP, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, Dle de
28/5/2021, grifei.)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE
NULIDADE DA PATENTE DE INVENCAO.
AUSENCIA DE ATIVIDADE INVENTIVA.
ESTABELECIMENTO DE PARAMETROS OBJETIVOS
PELO MAGISTRADO PARA AFERICAO DA
ATIVIDADE CRIATIVA. TESTE DE MOTIVACAO
CRIATIVA - TMC. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS
QUE APRESENTAM CRITERIOS OBJETIVOS PARA
VALORAR A PROVA PERICIAL. ACORDAO COM
FUNDAMENTACAO DEFICIENTE. SUMULA 284 DO
STF. VIOLACAO DAS NORMAS ESPECIAIS DE
APURACAO DE ATIVIDADE INVENTIVA.
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FATICO E
PROBATORIO DOS AUTOS. SUMULA 7 DO STJ.
INCIDENCIA. VIOLACAO DO DEVIDO PROCESSO,
DO CONTRADITORIO E DA SEGURANCA JURIDICA.
AUSENCIA DE DEMONSTRACAO DA VIOLACAO DE
LEI FEDERAL. JUIZ COMO PERITO DOS PERITOS.
COORDENACAO DAS PROVAS. ART. 370 DO CPC/15.
AGRAVO INTERNO NAO PROVIDO. 1. Ndo ha que se
falar em nulidade do acdrdao por vicio de deficiéncia de
fundamentagdo sem deduzir de que modo o acérdao
recorrido teria incorrido em aludida falha ou demonstrar
impacto no deslinde da causa. Simula 284/STF. 2. Quanto
a pretensiao de reforma para se concluir pela presenca
de atividade inventiva, o exame da pretensdo recursal
exigiria a alteracdo das premissas faticoprobatdrias
estabelecidas pelo acérdao recorrido, o que é vedado em
sede de recurso especial, nos termos do enunciado da
Stimula 7 do STJ. 3. Quanto ao pedido de nulidade por
violagdo ao devido processo e ao contraditorio, o
ordenamento processual patrio consagra o juiz como o
perito dos peritos e a ele a lei atribui a tarefa de dar a
resposta a controvérsia apresentada em juizo, ndo
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importando a que ramo do conhecimento diga respeito.
Essa a licdo que se extrai do artigo 370 do CPC de 2015,
que atribuiu ao juiz a funcdo de ordenar e coordenar as
provas a serem produzidas, conforme a utilidade e a
necessidade, a postulacdo do autor e a resisténcia do réu,
podendo determinar a realizagdo de pericia, quando
necessaria a assessoria técnica para auxilialo no deslinde da
questdo alvo. 4. A solugdo apresentada a controvérsia
deve ser fruto do convencimento do Juiz, com base nas
informacgdes colhidas no conjunto probatoério disponivel
nos autos, nio estando restrito a uma e qualquer prova,
especificamente. 5. Agravo Interno nao provido. (Agint
no REsp n. 1.861.297/RJ, relator Ministro Luis Felipe
Salomdo, Quarta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de
23/9/2021, grifei.)

E importa destacar mais uma vez, como ja ressaltado na decisdo agravada,
que o fato da perita nomeada pelo Juizo de primeira instincia ser formada em engenharia
quimica ndo a descredencia para a realizagdo do trabalho pericial, até porque a propria
parte autora utilizou parecer técnico produzido por engenheira quimica para formular seu
pedido, bem como o INPI também fundamentou sua manifestagdo com fulcro em andlise
técnica realizada por engenharia quimica.

Bem assim, conforme ja enfatizado, a prova produzida constitui elemento
de formagdo da conviccdo do magistrado, que ¢ o seu destinatario, possuindo, de
consequéncia, a prerrogativa de realizar a apreciacdo livre das provas colacionadas aos
autos, conforme principio do livre convencimento motivado.

Assim, deve ser mantida a decisdo proferida as fls. 1.917-1.930.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto.

Publique-se. Intimem-se.

E com penso. E como voto.
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RONALDO LOPES STOFFEL - RJ199704

ROBERTA DE MAGALHAES FONTELES CABRAL - RJ133459
AGRAVADO : SILIMED - INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA
ADVOGADOS : LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA - RJ046214

ANA LUIZA MONTAURY PIMENTA CORREA - RJ208122

ANA PAULA AFFONSO BRITO BISPO - RJ108161
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

SUSTENTAGAO ORAL

Dr(a). PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS, pela parte: AGRAVANTE: NELSON NOEL
CORDEIRO LIMA.

TERMO

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiga, em sessao virtual de 12/03/2024 a 18
/03/2024, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro

Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Béas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura
Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Béas Cueva.

Brasilia, 19 de margo de 2024
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