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IV - APELACAO CIVEL 2012.51.01.048985-0

N°CNJ : 0048985-11.2012.4.02.5101

RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRE FONTES
APELANTE : PALINI & ALVES LTDA

ADVOGADO : ROGERIO PRADO DE CASTRO MONTEIRO

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
" INDUSTRIAL - INPI

PROCURADOR : MARISTELLA RAMOS VITORINO DE ASSIS
APELADO : PINHALENSE S.A. MAQUINAS AGRICOLAS
ADVOGADO : ARNALDO FRANCISCO NEVES NETO E OUTRO

. VIGESIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE
" JANEIRO (201251010489850)

APELADO

ORIGEM

RELATORIO

Trata-se de apelagdo interposta de sentenga que, nos autos de agdo que objetiva a
invalidagcdo da patente de inveng¢do Pl 9102644-0, referente a "Disposi¢ao Introduzida em
Despolpador de Café”, indeferiu a inicial e declarou extinto o processo, com apreciacao do
mérito, com base no artigo 295, IV, em interpretagdo conjunta com o artigo 269, IV, ambos do
Codigo de Processo Civil, diante do reconhecimento da decadéncia do direito da autora em face
do decurso do prazo previsto no artigo 56 da Lei n® 9.279-96.

Em suas razdes de apelagao de fls. 564-609 (autos eletronicos), a autora PALINI &
ALVES LTDA. sustenta o seguinte: 1) a autora "ndo estd a pedir a desconstituicao/nulidade dos
efeitos juridicos da patente questionada na ac¢do, cuja validade expirada foi objeto de
abordagem explicita na peti¢do inicial"; 2) "essa situa¢do juridica pretérita, perfeita e acabada
no tempo (validade da patente durante o seu periodo de vigéncia), gerou, além dos efeitos
juridicos proprios durante o periodo de vigéncia, efeitos juridicos atuais, esses sim, efeitos
juridicos que justificam o interesse de agir da apelante na atual acdo declaratoria"; 3) "a
situagdo juridica (efeitos) gerada pela situagdo pretérita (concessdo e validade da patente no
tempo) ¢ a liquidagdo da indenizagdo da sentenca/acorddo condenatoria transitados em julgado
por reproducdo indevida da referida patente"; 4) "esses efeitos juridicos atuais
(liquidagao/execugdo) da situagdo pretérita (condenagdo), suscitam a prerrogativa juridica da
apelante realizar, no minimo, duas oposicoes/ defesas juridicas: 1. A¢do Rescisoria (da agdo
condenatoria/indenizatoria); 2. Impugnacdo ao Cumprimento de Sentenga"; 5) "é de interesse
juridico da apelante a declaragdo que permita dizer se os requisitos de novidade e atividade
inventiva da patente citada, como ag¢do meramente declaratoria (constata¢do/declaragdo),
estavam ou ndo presentes quanto da concessdo da patente Pl 9102644-0 frente a
Anterioridade/Patente Colombiana CO 178.893"; 6) "nenhum pedido desta a¢do tem o escopo
de gerar efeitos de nulidade ou invalidade de qualquer ato relacionado a sua concessao"; 7) "a
necessidade de processamento da presente agdo declaratoria perante a Justica Federal se da em
razdo da interveniéncia obrigatoria do INPI (Artigo 175 da Lei 9.279/96 c/c Artigo 109, I, da
Constituicdo Federal), entidade que concedeu a referida patente"; 8) "a peti¢do inicial informou
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tratar-se de ag¢do declaratoria para examinar a nulidade do ato administrativo do INPI que
concedeu a patente PI 9102644-0"; 9) "a peti¢cdo inicial informou que a referida patente teve o
inicio de sua vigéncia em 24.6.1991 e sua expiracdo em 24.6.2011"; 10) "porém, a autora
demonstrou que subsiste interesse de agir na agdao declaratoria (mera declaragdo - sem efeitos
juridicos) apesar de extinta a referida patente"; 11) "apesar de extinta, a autora detém interesse
de agir em declarar que a referida patente nunca poderia ter sido concedida, uma vez que sofreu
agdo com acusag¢do de reprodugdo indevida do objeto, tendo sido condenada a indenizar seu
titular por danos materiais, ou quais encontram-se pendentes de liquidagdo de sentenga"; 12) "a
autora foi acusada de contrafagdo a patente Pl 9102644-0 perante a Justica Estadual (A¢do
530/99 - Vara Civel do Foro do Espirito Santo do Pinhal - Sdo Paulo) em processo que ndo
investigou a validade do referido objeto, tomando como verdadeiro o argumento de que
existiriam direitos de exclusividade sobre o mesmo"; 13)"as caracteristicas reivindicadas na
patente Pl 9102644-0 ja se encontravam submetidas ao dominio publico por for¢a da
Anterioridade/Patente Colombiana CO178.893, documento que comprova que a patente
brasileira nunca poderia ter sido concedida"; 14) "em razdo do documento impeditivo apontado,
a condenacgdo de absten¢do de uso e de indenizagdo da aqui autora na a¢do citada sdo
completamente indevidas, sendo a declaracdo judicial de nulidade do objeto em comento a
unica medida apta a obstaculizar a pretensdo indenizatoria do primeiro réu na a¢do estadual
citada"; 15) "antes da publicagdo da sentenga, a recorrente emendou a inicial para que o pedido
da agdo se restringisse apenas a mera declarag¢do de que o objeto da patente ndo poderia ser
concedido a Iluz da anterioridade apontada"; 16) "porém, o feito foi sentenciado
‘automaticamente’, tendo a mesma afirmado que ndo caberia ag¢do de nulidade uma vez que
expirado o periodo de validade da patente. Faltou ao julgador da causa a sensibilidade para
delimitar corretamente o objeto da lide, para reconhecer a natureza juridica meramente
declaratoria da a¢do dado o interesse de agir em pedir a declaragdo de existéncia/inexisténcia
do fato"; 17) "a presente acdo declaratoria ndo ird servir de prova a a¢do de nulidade (artigo
56, caput da Lei 9.279/96), mas servira a agdo em que sera arguida a nulidade como matéria de
defesa (artigo 56, paragrafo primeiro da Lei 9.279/96), a qual, como fala a propria lei, pode ser
arguida a qualquer tempo"; 18) "observando os documentos de anterioridade DI, D2 e D3
apontados resta claro que as formas propostas na patente Pl 9102644-0 eram encontradas nos
citados documentos anteriores, revelando que a citada patente ndo atende aos requisitos legais
exigidos pelo art. 8°da LPI, uma vez que, ja a época de seu deposito ndo contemplava novidade,
nem tdo pouco atividade inventiva frente ao que ja era de conhecimento publico". Requer ao
final o apelante: "a anulagdo e/ou reforma da sentenga, com fundamento nos artigos 4° do
Codigo de Processo Civil, c/c os Artigos 8°, 11, 13, 15, 46, 48, 56, Paragrafo Primeiro e 57 da
Lei 9.279/96 e 109, I, da Constituicdo Federal, para que seja determinado o prosseguimento e
Jjulgamento da a¢do declaratoria em primeira instancia, afastando-se a decisdo que decretou a
decadéncia do pedido, declarando-se o interesse juridico da apelante na a¢do/declaragdo que
permita dizer se encontram-se presentes os requisitos de novidade e atividade inventiva quando
da concessdo da patente Pl 9102644-0 frente a Anterioridade/Patente Colombiana CO178.893,
com o fim de servir esta como argui¢do de nulidade, como matéria de defesa, nos termos do
artigo 56, paragrafo primeiro da Lei 9.279/96".

As fls. 613-617 (autos eletronicos), contrarrazdes do primeiro réu, INSTITUTO
NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, pugnando pelo desprovimento do
apelo.

Em contrarrazdes de fls. 622-627 (autos eletronicos), o segundo réu PINHALENSE S.A.
MAQUINAS AGRICOLAS, manifesta-se no sentido do desprovimento da apelacao.
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Em parecer de fls. 05-06 dos autos fisicos, 0 Ministério Publico abstém-se opinar por nao
vislumbrar interesse publico que justifique a sua intervengao.

Sem revisdo, nos termos regimentais.
Em 11-12-2014.
ANDRE  FONTES

Relator

VOTO-VENCIDO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO) Com a vénia do eminente
Relator, nego provimento ao recurso com base nos fundamentos inscritos nas notas taquigraficas
acostadas as fls. 27/35.

E como voto.

MESSOD AZULAY NETO

Desembargador Federal - 2* Turma Especializada

VOTO

I -No caso dos autos, é fato incontroverso que o ajuizamento da
presente acgdo, ocorrido em 10.12.2012, se deu em data
posterior ao termo final da vigéncia da patente de invengdo
anulanda, ou seja, 24.06.2011, constata¢do que fundamentaria,
a rigor, o reconhecimento da decadéncia do direito da autora a

ajuizar a presente ag¢do, nos termos do caput do artigo 56 da
Lein®9.279-96.

11 - Todavia, inexiste obice ao ajuizamento de a¢do objetivando
a declaragao de inexisténcia da relacdo juridica decorrente do
registro de patente, com base no artigo 4°, I, do Codigo de
Processo Civil, a qual, como é consabido, ndo tem prazo para
ser ajuizada, mormente se se atentar para natureza
declaratoria do ato judicial ou administrativo que atesta a
invalidade de determinada patente (artigo 48 da Lei n° 9.279-
96), ndo se podendo ignorar que os efeitos da vigéncia desse
privilégio se protraem no tempo, irradiando consequéncias
para além desse prazo, o que justifica um pronunciamento
Jjudicial que defina a efetiva legalidade do registro no aludido
periodo pretérito.

11l - Provimento da apelagdo para reformar a senten¢a que
reconheceu a decadéncia do direito do autor ajuizar a presente
agdo, determinando, por consequéncia, o retorno dos autos ao
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juizo de origem a fim de que seja dado regular prosseguimento
a tramitagdo do feito.

Inicialmente, verifico que, conquanto a sentenga recorrida tenha se pronunciado sobre
matéria de mérito (reconhecimento da decadéncia), um dos argumentos levantados pela apelante
se funda justamente na presenga de uma das condi¢des da acdo (interesse juridico) para
fundamentar o prosseguimento da agao.

E certo que as mencionadas questdes nio se confundem, dada a evidente distingao de suas
naturezas. No entanto, como a exemplo do que ocorre com o reconhecimento da decadéncia, a
questdo levantada pela recorrente também ¢ de ordem publica, conhecivel de oficio, razao pela
qual se impde o pronunciamento expresso sobre a presen¢a ou nao dessa condig¢do da agao.

Como se sabe, o regular exercicio do direito da ag¢do, com a finalidade de permitir a
aprecia¢do do mérito, embora incondicionado em sua acep¢do abstrata, se submete a satisfagcdo
de certos requisitos de admissibilidade, dentre eles o interesse juridico, cuja existéncia deve ser
aferida in statu assertionis, conforme a narrativa feita na inicial.

Segundo se depreende dos autos, a entdo titular da patente, apelada PINHALENSE S.A.
MAQUINAS AGRICOLAS, ajuizou em face da apelante, em 1999, agdo perante a Justica
Ordinaria Local de Sao Paulo, autuada sob o n° 530-99 (inicial as fls. 467-482 dos autos
eletronicos), com o objetivo de que a ré daquela agao (autora da presente acao) fosse condenada
"a abster-se de fabricar, importar, expor a venda e vender, ou qualquer forma utilizar em suas
atividades os implementos contrafeitos, sob pena de pagar as suplicantes uma multa diaria de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem assim, a pagar um indenizagdo aos autores pela indevida
utilizag¢do das patentes em questdo e a compor perdas e danos e lucros cessantes na forma do
quanto preceituam os artigos 209 e 210 da Lei de patentes". O pedido foi julgado procedente em
sentenca proferida em 2003 (fls. 496-519 dos autos eletronicos), a qual foi confirmada em
acordao prolatado em 2011 pelo Tribunal de Justica de Sdo Paulo (fls. 520-529 dos autos
eletronicos). Tal pronunciamento judicial colegiado transitou em julgado em 30.09.2011 (fl. 531
dos autos eletronicos).

Diante desse contexto, estd demonstrado, a meu ver, o interesse juridico da autora PALINI
& ALVES LTDA., ja que ¢ evidente a necessidade e utilidade do provimento judicial pleiteado
pela autora no sentido da declaracdo da invalidade do registro da patente, a fim de que seja
arguida como matéria de defesa na execu¢do do acordado transitado em julgado na referida agao
que tramitou Justica do Estado de Sao Paulo.

Desse modo, reconhego o interesse juridico da autora no ajuizamento da presente acao.
Passemos a apreciagdo da questao de fundo discutida na presente apelacao.

Como ja salientado, a presente causa versa sobre a invalidagdo da patente de inveng¢ao PI
9102644-0, referentea "Disposi¢ao Introduzida em Despolpador de Café”, cujo registro foi
concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - INPI, em 24.06.1997, com prazo
de vigéncia até 24.06.2011, ou seja, 20 (vinte) anos contados a partir da data do depdsito da
referida patente, que ocorreu em 24.06.1991 (carta patente reproduzida a fl. 38 dos autos
eletronicos).

Desse modo, ¢ fato incontroverso nos autos que o ajuizamento da presente acao, ocorrido
em 10.12.2012, se deu em data posterior ao termo final da vigéncia da patente de inven¢ao,ou
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seja, 24.06.2011.

Por conseguinte, o caput do artigo 56 da Lei n® 9.279-96 preceitua que "4 agdo de
nulidade podera ser proposta a qualquer tempo da vigéncia da patente, pelo INPI ou por
qualquer pessoa com legitimo interesse", o que, a principio, fundamentaria o reconhecimento da
decadéncia do direito da autora a ajuizar a presente acao.

Nao se pode olvidar que, em sua inicial, o autor ndo nega a expiragao do prazo previsto no
referido caput do artigo 56 da Lei n°® 9.279-96, e salienta que o provimento judicial buscado na
presente acao ¢ de natureza declaratoria, conforme salientado na prépria inicial ("a presente

demanda tem por objeto a declara¢do da nulidade do ato administrativo do INPI que concedeu
a patente Pl 9102644-0").

Demais disso, o ato judicial ou administrativo que ateste a invalidade de determinada
patente tem natureza declaratoria, pois apenas reconhece situacao fatica antes existente. Tanto ¢é
que o artigo 48 da Lei n°® 9.279-96 prevé que "a nulidade da patente produzira efeitos a partir da
data do deposito do pedido". Por decorréncia logica dessa premissa, inexiste obice, a meu sentir,
a que seja reconhecida a invalidade de registro da patente ja expirado, tendo em vista que os
efeitos de sua vigéncia se protraem no tempo, irradiando consequéncias para além desse prazo, o
que justifica um pronunciamento judicial que defina a efetiva legalidade do registro no referido
periodo pretérito.

Desse modo, entendo que ndo ha obsticulo ao ajuizamento de ag¢do objetivando a
declaragdo de inexisténcia da relacdo juridica decorrente do registro de patente, com base no
artigo 4°, I, do Cdédigo de Processo Civil, a qual, como ¢ consabido, ndo tem prazo para ser
ajuizada. Segundo bem salientam Nelson Nery Junior ¢ Rosa Maria Andrade Nery, "Como o
objetivo da declaratoria é o acertamento sobre a existéncia ou inexisténcia de relagdo juridica,
ndo ha na lei prazo para o seu exercicio. Pode ser ajuizada a qualquer tempo, pois é

imprescritivel" (In Codigo de Processo Civil Comentado e Legislacdo Extravagante, Sao Paulo:
Revista dos Tribunais, 2007. p. 170).

De outro lado, ¢ inegavel a competéncia desta Justica Federal, nos termos do artigo 109, 1,
da Constituicao da Republica, para apreciar o pedido dessa acdo declaratoria tendo em vista que
a relacdo juridica em questdo originou-se de ato administrativo, que embora ndo mais vigente,
foi emanado pelo INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI,
devendo essa autarquia federal figurar como litisconsorte passivo necessario da entdo titular do
privilégio que foi objeto de registro, em consonancia com o que dispde o artigo 175 da Lei n°
9.279-96.

Em acréscimo a tais fundamentos, também convém ressaltar que o § 1° do artigo 56 da Lei
9.279-96 autoriza que a nulidade de patente pode ser objeto de arguicao, a qualquer tempo, como
matéria de defesa.

Isso posto, dou provimento & apelagdo para reformar a sentenca que reconheceu a
decadéncia do direito do autor ajuizar a presente agdo, determinando, por consequéncia, o
retorno dos autos ao juizo de origem a fim de que seja dado regular prosseguimento a tramitacao
do feito.

E como voto.

Em 11-12-2014.
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ANDRE  FONTES
Relator
EMENTA

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELACAO DE
SENTENCA QUE, NOS AUTOS DE ACAO QUE OBJETIVA A INVALIDACAO DA
PATENTE DE INVENCAO, INDEFERIU A INICIAL E DECLAROU EXTINTO O
PROCESSO, COM APRECIACAO DO MERITO, COM BASE NO ARTIGO 295, IV, EM
INTERPRETACAO CONJUNTA COM O ARTIGO 269, IV, AMBOS DO CODIGO DE
PROCESSO CIVIL, DIANTE DO RECONHECIMENTO DA DECADENCIA DO DIREITO
DA AUTORA EM FACE DO DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 56 DA LEI N°
9.279-96.

I - E fato incontroverso que o ajuizamento da presente acdo, ocorrido em 10.12.2012, se deu em
data posterior ao termo final da vigéncia da patente de invencdo,ou seja, 24.06.2011,
constatacdo que fundamentaria, a rigor, o reconhecimento da decadéncia do direito da autora a
ajuizar a presente acao, nos termos do caput do artigo 56 da Lei n°® 9.279-96.

IT - Nao existe Obice ao ajuizamento de acdo objetivando a declaragdao de inexisténcia da relagao
juridica decorrente do registro de patente, com base no artigo 4°, I, do Codigo de Processo Civil,
a qual, como ¢ consabido, nao tem prazo para ser ajuizada, mormente se se atentar para natureza
declaratoria do ato judicial ou administrativo que atesta a invalidade de determinada patente
(artigo 48 da Lei n°® 9.279-96), ndo se podendo ignorar que os efeitos da vigéncia desse privilégio
se protraem no tempo, irradiando consequéncias para além desse prazo, o que justifica um
pronunciamento judicial que defina a efetiva legalidade do registro no aludido periodo pretérito.

IIT - Provimento da apelacdo para reformar a sentenga que reconheceu a decadéncia do direito do
autor ajuizar a presente agdo, determinando, por consequéncia, o retorno dos autos ao juizo de
origem a fim de que seja dado regular prosseguimento a tramitacao do feito.

ACORDAO

Vistos e relatados os presente autos em que sdo partes as acima indicadas, acordam os
Membros da Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.* Regido, por
maioria, dar provimento a apelacdao, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte
integrante deste julgado. Votaram os Desembargadores André Fontes e Simone Schreiber.
Vencido o Desembargador Messod Azulay Neto que negava-lhe provimento.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2014. (data do julgamento)

ANDRE FONTES
Relator

Desembargador do TRF da 2* Regiao
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