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Resumo: O presente artigo se propde a enfrentar a divergéncia acerca da interpretacéo do art. 56, §1°,
da Lei da Propriedade Industrial, o qual dispde sobre a alegacéo incidental de nulidade da patente na
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INTRODUCAO

No Direito Comparado, identificam-se dois sistemas de estruturacédo de litigios patentarios.
Paises como Estados Unidos, Reino Unido, Paises Baixos, Italia, Suica e Franca adotam um sistema
unificado, no qual alegagBes de infracio e de nulidade de patente! sdo examinadas em um (nico
processo, perante 0 mesmo juizo.? Ja paises como Alemanha, China, Jap&o e Coreia do Sul adotam
um sistema bifurcado, com procedimentos distintos para tratar de infracdo e de validade.

O Brasil, via de regra, também adota esse sistema bifurcado. Como decorréncia do regime
constitucional de reparticdo de competéncia, as demandas baseadas em alegacdo de infracdo de
patente (“ag¢des de infragdo”) geralmente tramitam perante a Justica Estadual,® ao passo que acdes
declaratorias de nulidade (“a¢des de nulidade™) sdo da competéncia da Justica Federal.*

Héa quem defenda, contudo, que por forca da previsao do art. 56, 81°, da Lei n®9.279/96 (Lei
da Propriedade Industrial — LPI),° o réu na acéo de infracdo de patente pode alegar incidentalmente a
nulidade do titulo, dispensando-se, com isso, a necessidade de ajuizamento de acdo autbnoma na
Justica Federal. 1sso permitiria unificar a discussdo sobre nulidade e infracdo em um unico processo,
perante o0 Juizo estadual.

Essa hipotese ndo é pacifica, nem imune a criticas. No presente artigo, examinaremos a
contenda quanto a interpretacdo do art. 56, 1°, da LPI, com foco no dissidio jurisprudencial que se
instaurou no Superior Tribunal de Justica (STJ), nos quais se encontram pendentes de julgamento na

Segunda Secao embargos de divergéncia sobre o tema. Orientados pelos postulados da hermenéutica

! pPatentes sdo titulos concedidos pelo Estado conferindo o direito temporario de excluir terceiros do uso do objeto da
patente. Aos terceiros é imposta a obrigagdo correlata de se abster do uso da invengdo patenteada durante a vigéncia do
titulo. Diante de uma violacdo desse dever de abstencao, o titular da patente pode ajuizar uma a¢do pleiteando a tutela
inibitéria e/ou a tutela indenizatéria. O alegado infrator pode se defender de duas formas: rebatendo a alegagdo de infracdo
e/ou alegando a nulidade da patente.

2 Ha quem afirme que os Estados Unidos, desde a introduc&o do procedimento de inter partes review (IPR) pelo America
Invents Act (AlA), adotam de facto um sistema bifurcado, visto que se tornou comum o questionamento da validade de
patentes pela via administrativa, perante o escritério de patentes norte-americano (United States Patent and Trademark
Office — USPTO). (Cremers et al., 2016, p. 219).

3 Embora a maioria das disputas patentérias envolva pessoas fisicas ou juridicas de direito privado, é possivel conceber
hipoteses nas quais uma das partes seja a Unido, uma entidade autarquica, ou uma empresa publica federal, atraindo a
competéncia da Justica Federal para conhecer e julgar a acdo de infracdo.

4 Como as patentes séo concedidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal, a Lei n°
9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial — LPI) prevé que “[a] agdo de nulidade de patente sera ajuizada no foro da Justica
Federal e o INPI, quando néo for autor, intervira no feito” (art. 57, caput). Esse dispositivo legal segue a determinacéo
do art. 109, inciso I, da Constituicdo Federal de 1988: “[a]os juizes federais compete processar e julgar: | - as causas em
que a Unido, entidade autarquica ou empresa publica federal forem interessadas na condi¢do de autoras, rés, assistentes
ou oponentes [...].”

5O art. 56, §1°, da LPI, assim dispde: “A nulidade da patente podera ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de
defesa.”
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juridica, tentaremos propor uma interpretagdo sistemética e teleoldgica que, sem esvaziar por

completo o citado dispositivo legal, garanta o respeito a unidade do sistema juridico.

1 SINTESE DA CONTROVERSIA ACERCA DA INTERPRETACAO DO ARTIGO 56, §1°,
DA LPI

Um dos postulados elementares do Direito brasileiro € que atos administrativos sdo dotados
de presuncdo de legalidade, veracidade e legitimidade. Conquanto ndo se trate de uma presuncao
absoluta, afirma-se que somente “por meio de prova inequivoca e irrefutavel” pode tal presungao ser
desconstituida. Afinal, “desconsiderar a presungao juris tantum de legitimidade e veracidade [de atos
administrativos] significa inverter a I6gica administrativa de atribuicdo de prerrogativas ao Estado,
que emergem do principio da supremacia do interesse publico sobre o particular” (Brasil, 2020b).®

Assim, enquanto ndo for anulado ou, ao menos, suspenso, 0 ato administrativo permanece
valido e vigente. Diante disso, coloca-se a questdo: poderia o réu em uma acéo de infracdo de patente
alegar incidentalmente, em qualquer hipotese, a nulidade do titulo como fato impeditivo do direito
do autor?’ Ou seria necessario ajuizar uma acdo de nulidade perante a Justica Federal, com a
participacdo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal responsavel
pelo ato administrativo de concesséo da patente?

1.1 O que diz a doutrina

A doutrina ndo se aprofunda com esmero na discussdo. Aqueles que defendem a
possibilidade de alegacéo incidental de nulidade invocam como argumento central da sua posicdo a
interpretacéo literal do art. 56, 81°, da LPI, sem enfrentar, contudo, os problemas gerados por esse
entendimento.

Denis Borges Barbosa (2012), por exemplo, um dos maiores nomes do direito da propriedade
industrial no Brasil, em artigo sobre a nulidade incidental de marca, afirmou como premissa ser
“assente em granito que € possivel suscitar nulidade incidental de patentes.” Para corroborar tal

assertiva, o doutrinador tdo somente citou o dispositivo de lei e um julgado do STJ.

6 Os trechos citados dizem respeito, em particular, a certiddes plblicas municipais. Na decisdo, o Ministro Presidente do
STJ destacou que relativizar a presuncao de validade desses atos “abala[ria] a credibilidade do ente publico municipal,
que ndo pode ter sua imagem institucional fragilizada e posta em duvida; sendo toda e qualquer certiddo emitida pelo
municipio podera agora ser objeto de questionamento judicial”.

7 Os direitos do titular da patente encontram previsdo legal nos artigos 41 e seguintes da LPI.
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Jacques Labrunie (2006, p.129-131) igualmente recorre & literalidade ao asseverar que “o
paragrafo unico do art. 56 [da LPI] permite expressamente a alegacdo de nulidade como matéria de

defesa, em qualquer juizo (criminal ou civil), pois nesse dispositivo ndo héa restri¢do de tempo, justica,

foro ou instancia”. Pelo menos o autor também fornece um contexto histérico ao destacar que o art.
56, 81°, da LPI, seria 0 sucessor do art. 188 do antigo Codigo da Propriedade Industrial (Decreto-Lei
n® 7.903/1945), o qual previa que “[p]odera constituir matéria de defesa na agdo criminal a alegagéo
de nulidade da patente ou registro em que a acdo se fundar. A absolvi¢do do réu, entretanto, ndo
importard na nulidade da patente ou do registro, que s6 podera ser demandada pela agdo competente.”

Ja Lélio Denicoli Schmidt (1996, p37), buscando reforcar a argumentacdo em prol da
nulidade incidental, sustenta que “[s]e a invalidade estiver colocada como causa de pedir ou
fundamento de defesa, a Justica Estadual terd plena competéncia para aprecid-la. Somente se a
nulidade for objeto do pedido é que a competéncia sera exclusiva da Justiga Federal”.

H4, ainda, quem alegue que impedir a alegacdo incidental de nulidade da patente na acéo de
infracdo obrigaria o réu a propor uma demanda perante a Justica federal para obter a anulacdo do
titulo patentério, o que representaria uma violacdo a garantia constitucional da ampla defesa (Camara
Junior, 2012, p.19).

1.2 A divergéncia jurisprudencial e o status da discussdo no STJ

Nos tribunais locais, abundam julgados em sentidos opostos. No STJ, o entendimento
tampouco encontra-se pacificado: as duas Turmas com competéncia para processar e julgar recursos
especiais em matéria de propriedade intelectual possuem posicionamentos divergentes.

Em seus altimos acorddos sobre o tema, a Quarta Turma concluiu, por unanimidade, que
“embora o art. 56, § 1°, da Lei 9.279/96 preveja a possibilidade de se alegar, em matéria de defesa, a
nulidade da patente, a melhor interpretacdo a ser dada ao aludido dispositivo legal é no sentido de
que essa alegacdo deve se dar em agdo autonoma a ser ajuizada perante a Justica Federal.”(Brasil,
2022a; 2022b).2 Na base desse entendimento esta a presuncio de legalidade dos administrativos e a
previsdo da LPI acerca da competéncia da Justica Federal para a acéo de nulidade da patente.

Em contrapartida, a Terceira Turma, no julgamento do Recurso Especial n® 1.843.507/SP,

consolidou o entendimento interno de que a LPI “faz uma ressalva expressa no que diz respeito as

8 Participaram desses julgamentos, além do Ministro Marco Buzzi, os Ministros Luis Felipe Salom&o, Raul Aratjo, Maria
Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira. A atual composicao da Quarta Turma do STJ (biénio 30/08/2022 a 29/08/2024)
¢ formada pelos Ministros Raul Aradjo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Jodo Otavio de
Noronha.
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patentes e aos desenhos industriais, ao possibilitar a arguicdo de sua nulidade pelo réu, em acéo de
infracdo, como matéria de defesa, dispensando, excepcionalmente, portanto, a participacdo do
INPI”(Brasil, 2020a). O ac6rddo unanime destaca, ainda, que eventual declaracdo incidental de

nulidade da patente “pelo juizo estadual, por ocorrer apenas ‘incidenter tantum’, ndo faz coisa julgada

e ndo opera efeitos para fora do processo, tendo apenas o condao de levar a improcedéncia do pedido
veiculado na agdo de infragdo” (Brasil, 2020a).°

O Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator do caso, preocupou-se em realizar o
distinguishing em relacdo aos julgados anteriores do STJ que afirmavam inadmissivel a alegagdo
incidental de nulidade de marca em acdo cominatéria. O Ministro observou que para registros de
marca a LPI exige, no art. 175, o ajuizamento da acdo de nulidade no foro da Justica Federal, com a
participacao do INPI, sem estabelecer “qualquer excegdo a regra”. Por outro lado, para patentes e
para o registro de desenho industrial haveria “ressalva expressa, que ndo foi feita com relagdo as
marcas” (Brasil, 2020a).

Pendem no STJ embargos de divergéncia opostos no Recurso Especial n® 1.332.417/RS,
julgado pela Quarta Turma, versando sobre a interpretacdo do art. 56, §1°, da LPI. E dificil prever
qual seré o resultado. Dentre os nove Ministros que compdem a Segunda Se¢do no biénio 2022-2024,
trés participaram de julgamentos anteriores, posicionando-se contrariamente & nulidade incidental, ao
passo que quatro ja se manifestaram em favor. Dois Ministros ingressaram na Segunda Sec¢éo
posteriormente: os Ministros Jodo Otavio Noronha (Quarta Turma) e Humberto Martins (Terceira

Turma).

2 ANALISE CRITICA DA ALEGACAO INCIDENTAL DE NULIDADE DE PATENTE NA
JUSTICA ESTADUAL

Posicionada por seus defensores como uma solugéo para os problemas inerentes ao sistema
bifurcado de litigio de patentes,’® a possibilidade de alegagdo incidental de nulidade na Justica

estadual ndo é isenta de inconvenientes. O mais evidente consiste na relativizacdo da presuncéo de

® Participaram desse julgamento, além do Relator, os Ministros Ricardo Villas Boas Cueva, Marco Aurélio Bellizze,
Moura Ribeiro e Nancy Andrighi. A atual composicao da Terceira Turma do STJ (biénio 30/08/2022 a 29/08/2024) ¢é
formada pelos Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Béas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e
Moura Ribeiro.

10 As principais criticas ao sistema bifurcado dizem respeito a necessidade de propositura de uma nova demanda e ao
risco de decisBes conflitantes. Como é comum que a acdo de infracdo seja sentenciada antes da acdo de nulidade, hd o
risco de ser concedida e executada uma tutela inibitéria com base em patente posteriormente declarada nula. Sobre o
tema, cf. Cremers et al., 2016. Os autores desse artigo reconhecem, todavia, que ndo ha somente desvantagens no sistema
bifurcado. Um ponto positivo, por exemplo, é que “0s sistemas bifurcados possibilitam a especializacdo de juizos de
infracdo e de nulidade” (Cremers et al., 2016, p. 2019, traducéo livre), acarretando uma menor incidéncia de erros.
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legalidade dos atos administrativos, ao se permitir que o juiz estadual, tomando a patente por nula,
negue eficacia ao ato administrativo federal para julgar improcedente a acdo de infracéo.
Conforme ja destacado acima, a presuncdo da qual se fala ndo € absoluta, podendo ser

afastada diante de prova em sentido contrario. Porém, mesmo que se produza prova técnica quanto a

nulidade da patente na agéo de infragdo (v.g., provas documentais, testemunhais, pericial), permitir
que um juizo estadual impeca um ato administrativo federal de produzir efeitos atentaria contra o
proprio pacto federativo, que possui assento constitucional !

No julgamento do Recurso Especial n°® 1.843.507/SP, citado no item anterior, 0 Ministro
Relator pontuou que o pedido incidental de nulidade da patente ndo implica “usurpagdo da
competéncia da Justica Federal”, na medida em que “a competéncia federal ndo ¢ determinada em
razdo da matéria, mas, sim, em razdo da pessoa” e “nao ¢ a Constitui¢do, mas a propria Lein. 9.279/96
quem estabelece a necessidade de participacdo do INPI nas agdes de nulidade”(Brasil, 2020).
Entretanto, mesmo que a LPI ndo previsse a participacao obrigatéria do INPI, a autarquia federal é
litisconsorte necessario na acao buscando a declaracdo de nulidade dos seus atos administrativos.
Consoante o art. 114 do CPC, o litisconsorcio necessario ocorre ndo apenas por disposicao de lei, mas
também “quando, pela natureza da relagdo juridica controvertida, a eficacia da sentenca depender da
citagdo de todos que devam ser litisconsortes”. A acdo anulatoria de ato administrativo requer a
participacdo do ente responsavel pela emanacdo do ato. Sendo esse ente uma autarquia federal, atrai-
se a competéncia absoluta da Justica Federal.

Além disso, a declaracdo incidental de nulidade da patente abre espaco para a prolacdo de
decisdes conflitantes. Como a resolucdo dessa questdo prejudicial pelo juizo estadual ndo faz coisa
julgada material e produz efeitos somente inter partes, ndo existe impedimento ao ajuizamento de
acOes autbnomas perante a Justica Federal acerca da validade da patente—inclusive envolvendo as
mesmas partes que litigam ou litigaram na acdo de infracdo. Afinal, caso o réu da acdo de infragédo
alegue a nulidade da patente como matéria de defesa, surge para o autor-titular o interesse juridico
em obter uma declaragéo judicial de validade da patente, justificando o ajuizamento de uma acéo
declaratoria na Justica Federal, com a participagdo do INPI.22 Nesse cenario, uma mesma patente

pode ser declarada valida por um juizo e nula por outro.

11 «“yeda-se que o Poder Judiciario de um Estado ou do Distrito Federal analise a validade de atos administrativos ou de
contratos firmados por outro ente federativo, sob pena de viola¢do ao pacto federativo previsto na Constituicdo Federal.
O pacto federativo fundamenta-se na harmonia que deve presidir as relagdes institucionais entre entes publicos que
compdem a Republica Federativa do Brasil, Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios” (BRASIL, 2023).

12 A coisa julgada formal apenas impede a rediscussdo no mesmo processo, apds a preclusdo dos recursos. Mesmo apds
o transito em julgado de acdo de infracdo na qual houve uma declaracdo de nulidade incidental da patente, o seu titular
ainda teria interesse processual para buscar uma declaracdo de validade do seu titulo perante a Justica Federal, sob o
fundamento de que a declaracéo do juizo estadual, ainda que proferida inter partes, gera incerteza juridica.

6 Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 26, €577, p. 1-11, 2024.
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Por outra parte, ha que se ler cum grano salis 0 argumento de que a vedacdo geral a alegacéao
incidental de nulidade da patente violaria a garantia constitucional da ampla defesa, dado que permitir
a alegacdo de nulidade de patente na Justica estadual viola outras normas constitucionais—

notadamente, o pacto federativo e a seguranga juridica.

3 EM DEFESA DE UMA INTERPRETACAO SISTEMATICA E TELEOLOGICA DO
ARTIGO 56, §1°, DA LPI

A despeito dos pontos trazidos no item anterior, ndo se pode negar que o art. 56, §1°, da LPI,
ao menos em uma primeira leitura focada na letra fria da lei, sugere a admissibilidade da alegacao de
nulidade de patente na acdo de infracdo. Como conciliar, entdo, esse dispositivo com as criticas
aduzidas acima, principalmente no que diz respeito ao risco de decisdes conflitantes e a sua
incompatibilidade com o pacto federativo? Sera que a legislacdo infraconstitucional de fato
estabelece, em carater excepcional, uma autorizacdo para a declaracdo incidental de nulidade da
patente em qualquer hipotese?

Para solucionar essa celeuma, é preciso atentar, antes de tudo, para o que dispde o caput do
art. 56 da LPI: “[a] a¢30 de nulidade podera ser proposta a qualquer tempo da vigéncia da patente,
pelo INPI ou por qualquer pessoa com legitimo interesse.” Na técnica legislativa, os paragrafos se
subordinam ao caput e fixam restricGes ou excecBes a norma geral (Penna, 2002, p.11-12). Conforme
disposto na Lei Complementar (LCP) n°® 95 de 1998, os paragrafos expressam “os aspectos
complementares a norma enunciada no caput do artigo e as excegdes a regra por este estabelecida”
(art. 11, inciso III, alinea “c”). Disso decorre que os paragrafos devem ser interpretados a luz da norma
enunciada no caput do proprio artigo.

Por algum motivo, ao interpretar o 81° do art. 56 da LPI, doutrina e jurisprudéncia soem
fazé-lo em combinagdo com o caput do art. 57, deixando de observar a metodologia correta. Assim,
chegam a conclusdo equivocada de que o 81° do art. 56 estabelece uma exce¢do a regra contida no
caput do art. 57, que fixa a competéncia da Justica Federal para processar e julgar a acao de nulidade
da patente.’® O caput do art. 56, todavia, ndo enuncia norma relativa a competéncia para a a¢io de
nulidade, mas sim fixa um limite temporal para o ajuizamento da acdo de nulidade (até o fim da

vigéncia da patente) e a legitimidade ativa para propositura dessa demanda (INPI ou pessoa com

13 1ss0 fica claro no voto do Ministro Sanseverino no julgamento do Recurso Especial n° 1.843.507/SP. Apés pontuar que
é a LPI “quem estabelece a necessidade de participagdo do INPI nas agdes de nulidade de marcas, patentes e desenhos
industriais, respectivamente nos arts. 175, 57 e 118, o Ministro destaca que “[n]ao ha qualquer 6bice, portanto, a que
essa mesma lei preveja uma excecéo a essa regra nos arts. 56, §1°, e 118”.
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legitimo interesse). Como consequéncia da primeira parte desse dispositivo, apos a expiracdo da
patente, ndo é possivel ajuizar acdo declaratdria de nulidade da patente perante a Justica Federal.
Sucede que essa determinacdo poderia gerar um problema, dado que o titular da patente pode

ajuizar uma acao de infragdo mesmo apo6s o fim da vigéncia do titulo, no prazo prescricional de cinco

anos, pleiteando indenizagio pelos danos causados por terceiro.'* Nessa hipotese, considerando a
impossibilidade de ajuizamento de acdo autdnoma na Justica Federal, haveria uma verdadeira
limitacdo ao direito de defesa do réu caso ele ndo pudesse alegar incidentalmente a nulidade da
patente.

Desse modo, quando o art. 56, §1°, diz que “[a] nulidade da patente podera ser arguida, a
qualquer tempo, como matéria de defesa”, a lei ndo esta estabelecendo uma excegdo a regra de
competéncia do caput do art. 57, mas sim uma excecéo a regra do limite temporal do caput do préprio
art. 56, dispositivo ao qual o §1° se encontra subordinado. Trata-se de uma disposicao especifica para
uma hipotese excepcional que nédo se encontra abarcada pela previsdo do caput, evitando-se lacunas.

Lecionava Carlos Maximiliano (2017, p.124) que “[a] verdade resulta do contexto, e ndo de
uma parte truncada, quica defeituosa, mal redigida; examine-se a norma na integra, e mais ainda: o
Direito todo, referente ao assunto”. Interpretar um dispositivo de maneira isolada, baseando-se
somente na sua literalidade, pode levar a um equivoco quanto ao seu real sentido, inclusive de modo
a alargar ou reduzir inadequadamente a sua extensdo,'® como vem acontecendo com o art. 56, §1°, da
LPI. Ndo se pode, todavia, ignorar o corpo normativo no qual determinado dispositivo encontra-se
inserido, muito menos a harmonia do ordenamento juridico como um todo.*®

Tampouco se pode ignorar a finalidade da norma. Maximiliano (2017, p.50) bem observava,

nessa linha, que:

[0] fim inspirou o dispositivo; deve, por isso mesmo, também servir para lhe limitar o
conteudo; retifica e completa os caracteres na hipotese legal e auxilia a precisar quais as
espécies que na mesma se enquadram. Fixa o alcance, a possibilidade préatica; pois impera a
presungdo de que o legislador haja pretendido editar um meio razodvel, e, entre 0s meios
possiveis, escolhido o mais simples, adequado eficaz.

14 Cf. art. 225 da LPI. Durante a vigéncia da patente, o titular tem o direito de excluir terceiros do uso da invengao (art.
42) e pode, portanto, pleitear a tutela inibitoria em caso de violagdo ou ameaca de violagdo ao seu direito, bem como a
tutela indenizatéria. Apos o fim da vigéncia, dentro do prazo prescricional, o titular faz jus somente a reparagao dos danos.
15 “Muitas vezes o proprio dispositivo, intencionalmente ou nao, vai além, ou se detém aquém do fim para que foi
promulgado.” (Maximiliano, 2017, p. 154).

16 “A interpretacdo sistemdtica é aquela na qual o sentido da norma ¢ definido a partir de sua insercio no conjunto
normativo. A preocupacdo precipua desta modalidade interpretativa é ndo deturpar o sentido adequado da norma em
funcdo de uma possivel mutilagdo do corpo normativo. A integracdo sistémica preconizada deve ser tanto do dispositivo
interpretado em relacdo a lei como um todo, como da lei em que se insere o dispositivo em relacdo ao ordenamento
juridico como um todo. Dai a explicagdo para o antigo preceito que afirma que ‘ao se aplicar um unico dispositivo
normativo, em verdade se aplica todo o ordenamento juridico’ devido a necessaria coeréncia sistematica que deve ter o
direito” (Cunha, 2005, p. 328).

8 Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 26, €577, p. 1-11, 2024.
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Aplicando esse ensinamento na interpretacdo do art. 56, §1°, da LPI, tem-se que ndo seria
razoavel supor que o legislador teria criado um mecanismo capaz de gerar o0 risco de decisdes
conflitantes e minar o pacto federativo. A interpretacéo teleoldgica corrobora a limitagdo do escopo
dessa norma as patentes ja expiradas, para as quais ndo é mais possivel ajuizar acdo de nulidade.

Além de estar de acordo com as regras de hermenéutica, tal interpretacdo do art. 56, §1°,
ajuda a explicar por que a LPI previu a possibilidade de arguicéo de nulidade incidental somente para
patentes e registros de desenho industrial. Conforme exposto no item 2.2, a Terceira Turma do STJ,
ao julgar o Recurso Especial n° 1.843.507/SP, destacou que, para os registros de marca, ndo ha
previsdo legal similar aos arts. 56, §1°, e 118 (este aplicavel aos registros de desenho industrial). No
voto do Ministro Relator, reconheceu-se como premissa que, enquanto 0s registros de marca sdo
concedidos com um prazo de dez anos e podem ser prorrogados indefinidas vezes, as patentes e 0s
registros de desenho industrial s&o dotados de carater temporario.t’

Por conta desse carater temporario das patentes e dos registros de desenho industrial, a LPI
previu que as a¢des de nulidade podem ser ajuizadas “a qualquer tempo da vigéncia” do titulo ou do
registro. Para os registros de marca, em contrapartida, a lei estabelece que “[p]rescreve em 5 (cinco)
anos a acdo para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessdo” (art. 174).
Novamente, doutrina e jurisprudéncia focam na disposicdo relativa a competéncia para a acao de
nulidade do registro de marca (art. 175) e ignoram a norma do prazo prescricional. Tal norma tem
uma razéo de ser: porque o registro de marca pode ser prorrogado indefinidas vezes, era preciso fixar
um limite temporal para ndo gerar inseguranca juridica.’® Consequentemente, ndo haveria por que
permitir que terceiros pudessem, a qualquer momento, mesmo décadas ap0s a concessdo da marca,

questionar a validade do registro.
CONSIDERAGCOES FINAIS
A adocdo de um sistema bifurcado para litigios de patente apresenta problemas de ordem

pratica. A discussdo sobre a possibilidade de arguicdo incidental de nulidade da patente (ou do

registro de desenho industrial) somente pode existir em um sistema no qual infracdo e nulidade sdo

17 As patentes sdo concedidas com prazos de 20 anos, no caso de invencdes, e 15 anos, no caso de modelos de utilidade,
contados da data do seu deposito. Ja os registros de desenho industrial sdo concedidos com prazo de 25 anos.

18 «“passando esse prazo e ndo proposta a acdo de nulidade, o registro se convalida, segundo o entendimento da doutrina,
exceto, evidentemente nas hip6teses em que o registro para a marca questionada se tiver sido obtido de ma fé” (IDS,
2005, p. 338).
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decididas em procedimentos separados, perante juizos distintos. Todavia, no Brasil, ndo ha como
escapar de uma divisdo que decorre do regime constitucional de reparticdo de competéncias.

Ao contrario do que pode parecer a primeira vista, a Lei da Propriedade Industrial ndo criou
uma contradi¢cdo ao dispor sobre a possibilidade de alegacdo de nulidade incidental de patente. O
problema aparece quando se interpreta o art. 56, §1°, de maneira dissociada do caput ao qual ele se

encontra subordinado e o ordenamento juridico como um todo. Admitir a alegacdo de nulidade
incidental de patente (e de registro de desenho industrial) na Justica estadual, em qualquer hipétese,
viola o pacto federativo, relativiza a presuncdo de legalidade dos atos administrativos, ignora uma
hipbtese clara de litisconsorcio necessario e gera o risco de decisdes conflitantes.

A interpretacdo ldgico-sistematica e teleoldgica do art. 56, 81°, supera esses problemas ao
permitir extrair uma norma que limita a incidéncia da hipétese legal aos casos em que a patente ja se

encontra expirada, garantindo, com isso, a harmonia e unidade do sistema juridico.
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