o CONSULTOR JURIDICO

WWWw.conjur.com.br

Pericia desmente Fifa e confirma que spray foi uma
Invencao
06/10/2023
Uma periciatécnicaindicou que o spray de marcacdo de barreira preenche todos os requisitos necessarios para ser

considerado umainvencdo. O documento foi elaborado a pedido da Justica em um processo no qual a Federagao
Internacional de Futebol (Fifa) tenta anular a patente do produto.

Produto ja foi amplamente usado por arbitros de futebol em competicdes oficiaisReproducéo

O spray, patenteado em 44 paises, consiste em uma espuma vol&til, que desaparece em segundos. E usado por arbitros de
futebol parafazer marcacbes no campo — geramente, para delimitar a posicéo da barreira de jogadores em frente auma
cobranca de falta.

Dois anos atrés, o Tribuna de Justica do Rio de Janeiro (TJ-RJ) condenou a Fifaaindenizar o inventor do produto, que é
brasileiro, devido ao uso ndo autorizado. Agora, em outra agéo, a entidade méaxima do futebol alegou que o spray ndo
pode ser considerado uma invenc&o (pois ndo seria uma novidade) e que n&o existe descri¢ao correta de sua composi &o.

O juiz Eduardo Fernandes, da 252 Vara Federal do Rio de Janeiro, nomeou como perita a engenheira quimica Wanise
Borges Gouvea Barroso, especialista em Propriedade Intelectual.

Laudo pericial
A perita submeteu o spray a um procedimento chamado teste de motivagdo criativa, pelo qual constatou o ineditismo da
invencao e sua capacidade de resolvar o problema a que se propde.

Wanise apontou contradi¢do do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que, em juizo, posicionou-se contraa
patente que o préprio érgéo havia concedido. N&o foi apresentada justificativa para a mudancga de postura.

Em um processo administrativo do INPI, uma examinadora de patentes atestou que o produto preenchia o requisito de
atividade inventiva. Depois, naacdo judicial, amesma profissional apresentou parecer em sentido contrério.

A andlise do pedido de patente ocorreu entre 2000 e 2010. Mas a nova manifestagdo da examinadora se baseou em
normas do INPI publicadas em 2013 (uma resolugdo e uma instrucdo normativa). Segundo a perita, aandlise correta
deverialevar em conta um ato normativo de 1997, vigente a época.

O caso
Criado em 2000, o spray passou a ser usado em 2002 em competi¢cdes brasileiras. Jaem 2009, foi incorporado atorneios
internacionais. O proprio inventor gjudou a Fifaaimplantar o spray nas partidas oficiais. O produto foi usado nas Copas
do Mundo de 2014 e 2018. Mas a proposta da entidade para compra dos direitos sequer cobria 0s custos de renovacéo da
patente.

Sem receber a devida compensacéo pelo uso do spray, aempresada qual o inventor € proprietario acionou a Justica contra

aFifa. Em primeiro grau, o pedido de indenizagéo foi negado. Mais tarde, o Superior Tribunal de Justica esclareceu que
0s danos causados a autora se restringem ao territorio nacional.
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Ap6s recurso, o TJ-RJ reconheceu que a Fifa"atuou em flagrante mé&fé negocial, violando o nome da empresa autora e
quedando-se inerte na concretizagdo do negdcio juridico”.

Na ocasi &0, 0s desembargadores apontaram que a federacéo adotou medidas contraditorias, pois, de forma reiterada, usou
0 produto de graga, enquanto a empresa se colocou a disposi¢ao para transferéncia de expertise.

"Na&o restou of erecida uma contrapartida condizente com a natureza da tecnologia’, ressaltou o relator, Francisco de Assis
Pessanha Filho. A Fifatentareverter essadecisdo no STJ, mas o caso (REsp 2.078.517, relatado pelo ministro Humberto
Martins) ainda néo foi analisado.

A defesa da empresa é feita pela advogada L arissa Teixeira Quattrini, do TQSR Escrit6rios Associados.
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