ILUSTRISSIMO SENHOR PREGOEIRO/CHEFE DA COMISSAO DE LICITACAO
DO MUNICIPIO DE CAJAMAR ESTADO DE SAO PAULO

Ref.: PREGAO PRESENCIAL N° 81/2021

Processo Administrativo n°® 11.030/2021

ROBOTX ELETRONICOS LTDA, pessoa juridica de direito privado,
devidamente inscrita no CNPJ sob o n°. 09.241.703/0001-86, com sede na Rua Julio Prestes,
918, Bairro Alto, CEP 18601-050, Botucatu/SP, neste ato representada por seu socio
administrador Rodrigo da Cruz Garcia, brasileiro, devidamente inscrito no CPF/MF sob o
n°. 226.383.328-52, vem respeitosamente a presenta dessa Comissdo, com fulcro no item
8.1. do Edital, apresentar IMPUGNACAO AO EDITAL, pelos fundamentos abaixo
expostos.

I. Objeto da licitagiio. Existéncia de Patente Concedida.

O edital tem por objeto a contratagdo de empresa para instalagdo de sistema de
repeléncia de pombos:

“Contratagdo de empresa para aquisi¢do e manutengdo de equipamentos
para o controle de pombos domésticos por meio de sistema
eletromagnético capaz de impedir a entrada, permanéncia e proliferagdo
dessas aves, compreendendo: méo de obra de instalagdo, preparagdo e
limpeza dos locais, manutengéo corretiva e preventiva dos equipamentos a
serem instalados nas Unidades Escolares definidos neste Termo de
Referéncia. (fls. 1)”

Ocorre que, o sistema objeto da licitagdo ¢ de titularidade exclusiva da
requerente, uma vez que possui patente concedida pelo INPI (Instituto Nacional de
Propriedade industrial), sob processo de n° BR 10 2018 010680 5 A2.

Referida patente foi concedida em 06 de julho de 2021, logo, a partir dessa data
at€ o fim do prazo de protegéo (20 anos), a requerente tem o direito de impedir terceiro, sem
seu consentimento de produzir, usar, colocar a venda, vender, ou importar, segundo dispde o
art. 42 da Lei de propriedade industrial 9.279/96.

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu
consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com
estes propositos:

I - Produto objeto de patente;

IT - Processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 1° Ao titular da patente € assegurado ainda o direito de impedir que terceiros
contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.



Notem que o parégrafo primeiro do artigo acima assegura o direito do requerente
de impedir que terceiros utilizem a patente sem o seu consentimento.

Nesse raciocinio, como a requerente é a titular do sistema nio poderia a
Municipalidade ter or¢ado através de licitagio sistema que s6 pode ser adquirido pela
requerente.

Para esclarecer o alcance da protegdo do equipamento é necessério exemplificar
de uma forma objetiva que a Municipalidade niio pode licitar o produto cuja titularidade é
somente da empresa ROBOTX, em decorréncia de patente regularmente concedida.

Nesse sentido, devemos entender que a protegdo da patente acontece mediante
analise das reivindicagdes que sdo inseridas no pedido inicial do processo de patenteamento,
ou seja, para precisar o alcance da prote¢io devemos analisar as reivindicagdes, segundo
dispdem o art. 41 de Lei de Propriedade Industrial 9.279/96 “Art. 41. A extensdo da
protegdo conferida pela patente serd determinada pelo teor das reivindicagdes, interpretado
com base no relatério descritivo e nos desenhos.”

A patente de repeléncia de aves foi concedida com 16 (dezesseis) reivindicagdes,
razdo pela qual, caso exista algum equipamento com a finalidade de repeléncia de pombos
que se utilize de alguma das 16 (dezesseis) reivindicagdes estara violando a patente e se
sujeitando aos efeitos legais.

No caso questdo, qualquer caminho adotado por outras empresas
inevitavelmente ird descumprir a0 menos uma das 16 (dezesseis) reivindicagdes, sendo
suficiente para impedir a comercializago, nos termos da legislagdo vigente.

Importante descrever o inteiro teor das reivindicagdes para auxiliar no
entendimento e a seguir exemplifica-las:

1. gerador de pulsos elétricos alternados que é conectado eletricamente a uma malha (2) formada por um fio
(21), sendo o dito fio (21) fixado a uma pluralidade de plugs (22) isoladores, caracterizado pelo fato da
forma da malha (2) ser determinada pelo posicionamento dos plugs (22) isoladores fixados em uma
edificagdo, sendo os plugs (22) isoladores fixados em uma pluralidade de locais de forma a poder
proporcionar uma variedade de geometrias da malha (2), onde um campo eletromagnético ¢ gerado, sendo
que o campo eletromagnético gerado pela malha (2) é intensificado por meio do enrolamento do fio (21)
em torno do corpo do plug (22) isolador formando uma bobina (4) que induz o referido campo
eletromagnético capaz de repelir as aves das proximidades da malha (2).

2. O sistema repelente de aves, de acordo com a reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato da bobina (4) ser
constituida de uma uinica espira.

3. O sistema repelente de aves, de acordo com a reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato da geometria da
malha (2) ser em forma aberta de um “C” ou de um “U” ou preferencialmente em forma fechada de acordo
com as caracteristicas da edificagfo.

4. Um gerador de pulsos repelente de aves, de acordo com o sistema da reivindicagdo 1, caracterizado pelo
fato de produzir um sinal elétrico alternado na frequéncia de 100 a 150 Hz com tensdo de 1.000 a 6.000
volts e de corrente 0,001 x 10-3 a 0,01 x 10-3 amperes, sendo a forma de onda gerada do tipo dente de
serra.

5. Um plug (22) isolador repelente de aves, de acordo com o sistema da reivindicagdo 1, caracterizado pelo
fato de compreender trés partes: um isolador constituido de material isolante em formato cilindrico ou
prismético onde ¢ enrolado o fio (21), sendo que o dito isolador possui ainda uma cavidade (223); uma
chapa (224) com dois orificios, sendo o primeiro orificio (225) para a passagem de um meio de fixagéo
(228) pela chapa (224), sendo o meio de fixagdo (228) preso no interior da cavidade (223) do plug isolador
(22) e um segundo orificio (226) para a passagem de um segundo meio de fixagdo (228) para a fixagio da
chapa (224) a edificagio.

6. O plug (22) isolador, de acordo com a reivindicagdo 5, caracterizado pelo fato do plug isolador (22)
possuir didmetro entre 15 e 45 milimetros, tendo uma cavidade interior preenchida de ar, com didmetro de
10 a 40 milimetros e o meio de fixagdo (228) ser constituido de um material metélico substancialmente
cilindrico de 2 a 8 milimetros de didmetro.
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O plug (22) isolador, de acordo com a reivindicagéo 5, caracterizado pelo fato do isolador possuir de 30 a
150 milimetros de altura, sendo dotado de dois rebaixos, um rebaixo inferior (2211) e um rebaixo superior
(2212) para o enrolamento do fio (21), sendo o dito fio (21) passado pelo rebaixo inferior (2211) ou pelo
rebaixo superior (2212).

Uma malha indutiva repelente de aves, de acordo com o sistema da reivindicagdo 1, caracterizada por
compreender uma pluralidade de plugs (22) isoladores fixados em edificagdes onde um fio (21) de
material condutor ¢ enrolado aos referidos plugs (22) isoladores um a um, formando uma pluralidade de
bobinas (4) ligadas em série, sendo os plugs (22) isoladores espagados em relagdo ao seu plug (22)
isolador vizinho mais préximo, ligado na sequéncia pelo fio (21), a uma distancia de 0,3 a 4,0 metros.

A malha indutiva, de acordo com a reivindicagdo 8, caracterizado pelo fato do plug (22) isolador ser
espagado em relagdo ao seu plug (22) isolador vizinho mais proximo, ligado na sequéncia pelo fio (21), a
uma distancia preferencial de 2 a 3 metros

A malha indutiva, de acordo com a reivindicagdo 8, caracterizado pelo fato de ser realizada uma tnica
volta do fio (21) em torno de cada plug (22) isolador.

A malha indutiva, de acordo com a reivindica¢do 8, caracterizado pelo fato do plug (22) isolador ser
espacado em relagdo a um plug (22) isolador mais préximo, néo ligado na sequéncia pelo fio (21), a uma
distancia entre 0,2 a 4 metros.

A malha indutiva, de acordo com a reivindicagio 8, caracterlzado pelo fato do fio (21) formador da malha
(2) ser de ago inoxidavel, sendo o didmetro do fio de 0,45 a 2 milimetros € a sua resistividade de 0,0001 a
5 pQm.

A malha indutiva, de acordo com a reivindicagdo 12, caracterizado pelo fato do fio (21) formador da
malha (2) ser de ago inoxidavel de didmetro de 0,6 milimetro € a sua resistividade de 0,72 pQm.

A malha indutiva, de acordo com a reivindicag#o 8, caracterizado pelo fato do fio (21) ser fixado ao plug
(22) isolador por meio de um amarril.

Um método de instalagdo da malha indutiva repelente de aves da reivindicagdo 8, caracterizado pelo fato
dos plugs (22) isoladores serem fixados em qualquer edificagdo por um meio de fixagdo, sendo que o fio
(21) ¢ fixado ao primeiro plug (22) isolador com amarril e segue para o préximo plug (22) isolador
passando-se o fio (21) em torno do dito plug (22) isolador, seguindo entfo para o proximo plug (22)
isolador passando enrolando o fio (21) no mesmo sentido em todos os plugs (22) isoladores até o tltimo
plug (22) isolador que ¢ fixado com amarril.

Um método de instalagdo da malha indutiva, de acordo com a reivindicagdo 16, caracterizado pelo fato de
serem alternativamente utilizadas uma ou mais molas ligadas ao fio (21) de forma a proporcionar tragio na
diregdo longitudinal mantendo o referido fio (21) esticado.

A leitura desatenta das reivindicag¢des pode levar o leitor ao erro no momento de

identificar o alcance da protegéo conferida pela patente.

Dentre as 16 (dezesseis) reinvindicagdes podemos citar uma de maneira simples

e exemplificativa algo que impossibilita que terceiros utilizem dessa tecnologia.

A primeira reinvindicagfo, deixa claro que os componentes da patente tém uma

finalidade tnica, a geragdo de pulsos elétricos que criam um campo eletromagnético capaz
de repelir aves, impedindo sua aproximagio.

“gerador de pulsos elétricos alternados que é conectado eletricamente a uma
malha (2) formada por um fio (21), sendo o dito fio (21) fixado a uma pluralidade
de plugs (22) isoladores, caracterizado pelo fato da forma da malha (2) ser
determinada pelo posicionamento dos plugs (22) isoladores fixados em uma
edificagdo, sendo os plugs (22) isoladores fixados em uma pluralidade de locais de
forma a poder proporcionar uma variedade de geometrias da malha (2), onde um
campo eletromagnético é gerado, sendo que o campo eletromagnético gerado
pela malha (2) € intensificado por meio do enrolamento do fio (21) em torno do
corpo do plug (22) isolador formando uma bobina (4) que induz o referido
campo eletromagnético capaz de repelir as aves das proximidades da malha
().

Ora, a simples andlise da primeira reinvindicagfo leva a concluséo logica de que

nenhum outro equipamento pode utilizar pulsos eletromagnéticos para repeléncia de aves,
pois, se assim o fizer estara violando de maneira frontal a patente.



Repita-se para que ndo haja duvidas, a reinvindicagdo é o que limita a protecdo
da patente, isto é, para que terceiros possam participar desse certame sem violar a patente,
deverio provar que seu equipamento repele aves sem o uso de pulsos eletromagnéticos.

Importante esclarecer, conforme consta em fls 6 e 7 da carta patente, ha uma
explicagéio cientifica das razdes pelas quais o sistema somente funciona com pulsos
eletromagnéticos, ou seja, porque deve ser realizado por pulsos eletromagnéticos.

“Essa interacio neurossensorial atua diretamente no sistema de
navegacio das aves. Logo, esse sistema de navegagdo permite que as aves
viajem de um determinado ponto a outro com eximio grau de orientagdo.
Ou seja, esse mecanismo biolégico serve como uma bissola natural das
aves, que orientam a dire¢do de seus voos utilizando o campo magnético
da terra. Esse mecanismo biologico é que guia as aves nos fluxos
migrat6rios permitindo que as mesmas possam voar grandes distancias sem
se perderem. Assim, a maioria das aves tem a capacidade de perceber a
polaridade ou a inclinagéo, diregdo, altitude ou localizagdo do campo
magnético da Terra. Logo a sua navegacio ocorre por orientaciio
magnética.”

Ressalta-se que o edital ¢ muito claro ao prever que a finalidade é “Aquisigdo e
manuten¢do de equipamentos para o controle de pombos domésticos por meio de sistema
eletromagnético”. Ora, o proprio edital limita que a empresa deve ter um equipamento que
funcione para repeléncia de pombos através de sistema eletromagnético!

Nada obstante, as empresas licitantes além de terem que provar a ndo utilizacdo
de pulsos eletromagnéticos, terfio o 6nus de provar que ndo violam as outras 15 (quinze)
reinvindicagdes que tem ligagdo direta com a mecénica para que seja gerado de maneira
eficiente os pulsos eletrénicos magnéticos.

De forma EXEMPLIFICATIVA, deverdo provar que no utilizam:

Malha indutiva;

Malha ser formada por fita eletroplastica;

Plugs;

Isoladores fixados na pluralidade de locais;

Bobina;

isolador constituido de material isolante em formato cilindrico ou prismatico onde € enrolado o fio;

isoladores fixados em edificagdes onde um fio de material condutor ¢ enrolado aos referidos plugs

Isolados que forma uma bobina;

Geometria da malha, ser em forma de um “C” ou de um “U” ou preferencialmente em forma fechada de

acordo com as caracteristicas da edificagéo;

10. Produzir sinal elétrico alternado na frequéncia de 100 a 150 Hz com tensdo de 1.000 a 6.000 volts e de
corrente 0,001 x 10-3 20,01 x 10-3;

11. fio fixado ao plug isolador por meio de um amarril;

12. Instalagéo da malha indutiva para serem alternativamente utilizadas uma ou mais molas ligadas.
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Assim, a Municipalidade ao adquirir o sistema de empresa que ndo detém a
patente para revender o produto estd sendo conivente com crime contra a propriedade
industrial, sendo nulo qualquer tipo de ato administrativo nesses termos.

Deste modo, requer-se o imediato acolhimento da presente impugnagdo. Nio
obstante, caso seja desacolhida a presente impugnacdo, as consequéncias legais serdo abaixo
delineadas.

Conforme dispde o art. 183, II da Lei n® 9.279/96, utilizar meio para aquisi¢io
de produto patenteado, tendo ciéncia que o fornecedor ndo possui autorizagdo do titular pode
caracterizar crime contra patente.




Art. 183. Comete crime contra patente de invengdo ou de modelo de
utilidade quem:

I - Fabrica produto que seja objeto de patente de invencgéo ou de
modelo de utilidade, sem autorizagéo do titular; ou

I - Usa meio ou processo que seja objeto de patente de invengfo,
sem autorizagdo do titular.

Por fim, a jurisprudéncia deixa clara a possibilidade de indenizagéo ao inventor
por contrafagdo em virtude do Depésito, mesmo que ainda ndo concedida a Carta Patente,
conforme v. Acérddo do E. Tribunal de Justi¢a do Distrito Federal, abaixo:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Modo industrial - Pericia que
constou a contrafa¢do - Néo a elide o fato de haver a autora, quatro
meses antes do depésito junto ao LN.P.I, utilizando o modelo
patenteado em processo licitatorio, se a ré dele ndo se utilizou antes
do depésito - Ilegalidade da utilizagdo pela ré apés o deposito
patenteado - Recurso provido - Perdas e danos devidos, além de pena
de preceito. (Apelagdo Civel n° 62.605-4 - TJSP - 3* Camara de
Direito Privado - Relator Des. Alfredo Migliore - J. 06/04/99 - V.U.

Nesse sentido, a Municipalidade ao dar sequéncia nesse pregfio tendo ciéncia da
presente impugnagdo, ou seja, tendo pleno conhecimento de que o objeto do pregdo é
patenteado e que somente a requerente pode, dentro territério nacional utilizar essa
tecnologia, podera ser considerada conivente com as empresas que utilizam a tecnologia
ilegalmente, podendo os responséveis incorrerem em crime, -bem como, responderem
administrativamente por improbidade na forma da lei 8.429/92.

II. Pedidos

Pelos fatos e fundamentos expostos, requer-se o acolhimento da presente
impugnagéo para que seja cancelado o certamente licitatorio, em razio do objeto da licitagdo
ser o produto, sobre o qual a requerente possui patente, logo, somente ela possui titularidade
para dispor sobre a tecnologia de repeléncia de pombos através de pulsos eletromagnéticos.

Ressalte-se que a continuidade do processo licitatério podera caracterizar crime
contra patente previsto na lei n° 9.279/96, sem prejuizo da instauragio de processo
administrativo por improbidade na forma a Lei n° 8.429/92.

Caso o Municipio tenha interesse na contrataciio desse sistema exclusivo, pode
declarar inexigivel a licitagdo, pois, o sistema de repeléncia de aves sé pode ser
comercializado pela Robotx dentro do territério nacional, em decorréncia da patente
concedida, provada sua exclusividade através da carta patente expedida pelo INPI (Instituto
Nacional de Propriedade Industrial).

Nesses termos,

Pede acolhimento da impugnago.

Botucatu, 26 de novembro de 2021.
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