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Resumo

O presente trabalho busca analisar as hipoteses de cabimento de agdo rescisoria e de agdo
declaratéria de inexisténcia, com base na analise das condi¢des de acao e dos seus pressupostos
processuais, juntamente com a problematica dos efeitos da declaracdo de nulidade do titulo

patentario e de seu tratamento pela Lei de Propriedade Industrial.

Além disso, a presente monografia também analisa o tratamento da jurisprudéncia patria e da

doutrina quanto ao assunto.

Palavras-chave: Direito processual civil. A¢ao resciséria. A¢do declaratoria de inexisténcia.

Querela nullitatis. Propriedade industrial. Patentes. Direito de patentes.



Abstract

The present essay aims to analyze the possibility of filing a cancellation action and an action to
declare the inexistence of a sentence, based upon the analysis of the conditions of a lawsuit and
its main legal requirements, along with the issue of the effects of the declaration of nullity of a

patent and its treatment by the Brazilian Industrial Property Law (LPI).

Also, this work analyzes the current treatment by the Brazilian Courts and doctrine regarding

the subject matter as well.

Palavras-chave: Civil Procedure Law. Cancellation lawsuit. Action to declare the inexistence
of a sentence. Acao declaratoria de inexisténcia. Querela nullitatis. Industrial Property. Patent.

Patent Law.
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1 INTRODUCAO

O presente trabalho tem por objeto analisar a problematica da possibilidade de ingresso
de agdo rescisdria ou de acdo declaratoria de inexisténcia (querela nullitatis) nos casos em que
o demandado em uma a¢ao de infracdo de patente obtém (ou tem ciéncia de) decisdo proferida

pela justica federal declarando a nulidade da patente que era objeto da agdo de infracao.

Isso porque, em um primeiro momento, poderia haver dois entendimentos diferentes da

doutrina e da jurisprudéncia quanto ao assunto.

O primeiro diz respeito ao cabimento de acao rescisoria contra aquela sentenga proferida
pelo juizo estadual e j transitada em julgado — e as vezes até mesmo com cumprimento de
senten¢a em curso — com base no inciso VII do artigo 966 do Coédigo de Processo Civil, que
admite o cabimento de rescisoria com base em fato novo, fundada em prova obtida apds o
transito em julgado ou em prova que o autor nao tinha conhecimento a época e que possui o

condao de lhe assegurar o resultado favoravel.

O segundo diz respeito a possibilidade de ajuizamento de agdo declaratéria de
inexisténcia com base na falta de uma das condi¢des de acao, qual seja, interesse de agir, posto
que o efeito da declaragdo de nulidade da patente retroage a data de seu deposito, o que significa

dizer que a patente anulada nunca existiu, portanto, nunca produziu efeitos no mundo juridico.

Assim, se a patente anulada perante a justica federal nunca produziu efeitos, poderia o
réu ingressar com agdo rescisoria para desconstituir a coisa julgada proferida na agdo de
infracdo? Ou seria cabivel agdo declaratoria de inexisténcia, por se tratar de sentenca

inexistente?

Essa ¢ a questdo que se pretende analisar no presente trabalho, a luz das hipdteses de
cabimento da acdo rescisoria e da acdo declaratéria de inexisténcia, ressaltando as suas
particularidades, juntamente com a analise das condi¢cdes de agdo e dos pressupostos

processuais de existéncia e validade.



2 CONDICOES DA ACAO E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE EXISTENCIA
E VALIDADE

2.1. Condicoes da acao

No Brasil, ¢ adotada a teoria da asser¢ao, por meio da qual as condigdes da agdo sdo

analisadas pelos argumentos das partes. '

Essa teoria se refere ao momento e aos efeitos do reconhecimento da auséncia de alguma

das condicoes da agao.

Segundo LIEBMAN?Z, os pressupostos processuais de existéncia da acdo sdo:
legitimacdo para agir, interesse de agir e a possibilidade juridica do pedido — que foram
posteriormente foram reduzidas para interesse de agir e legitimidade, conforme previsto no

artigo 17 do Codigo de Processo Civil®.

O interesse de agir, ainda segundo LIEBMAN®*, “decorre da necessidade, de obter
através do processo a protegdo do interesse substancial; pressupoe, por isso, a assertiva de
lesdo desse interesse e aptiddo do provimento do pedido a protegé-lo e satisfazé-lo. [...] a

legitimacdo para agir (legitimidade ad causam) é a titularidade (ativa e passiva) da ag¢do.”

Em sintese, o interesse de agir ¢ quando verificamos a existéncia do binomio “utilidade

e necessidade do processo”.

A legitimidade, por sua vez, ndo diz respeito somente a legitimidade para postular em
juizo, ou seja, da parte autora, mas também sobre a legitimidade do réu para participar do polo

passivo da demanda.

I CAMARA, Alexandre Freitas. Li¢des de direito processual civil. Volume I, 21* Edigdo. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2011, pg. 121.

2 LIEBMAN, Enrico Tullio. L azione nella teoria del processo civile, Problemi del processo civile, Firenze, Riv.
Trimestrale di Diritto Proc. Civile, 1950, pg. 46.

3 Art. 17. Para postular em juizo é necessario ter interesse € legitimidade.

4 LIEBMAN, Enrico Tullio. L azione nella teoria del processo civile, Problemi del processo civile, Firenze, Riv.
Trimestrale di Diritto Proc. Civile, 1950, pg. 155.



Nas palavras de MARINONI®:

A legitimidade pergunta sobre a identificagdo entre o autor € o réu com o
direito material em litigio. E legitimado ativo o titular do direito material e
legitimado passivo aquele que, também no plano do direito material, contra
esse direito pode se opor. Diz o art. 18 que ninguém podera pleitear direito
alheio, salvo em hipoteses excepcionais em que o ordenamento juridico
autoriza alguém a ir a juizo em nome de direito que ndo lhe pertence, como
acontece quando se defere a qualquer cidaddo a possibilidade de propor agédo
popular para a defesa do patriménio publico ou legitimidade a um ente — como
uma associacdo de defesa do meio ambiente ou dos consumidores — para
propor agdo coletiva para a protecdo do meio ambiente ou do direito dos
consumidores.

No primeiro despacho apds o protocolo da inicial, o juiz analisard, de maneira abstrata,
se as condigdes da acdo estdo presentes na fase postulatoria, e, caso ausentes qualquer uma das
condig¢des da acdo, o juiz extinguird a acdo sem resolugao de mérito, nos termos do artigo 267,

V1, do Cédigo de Processo Civil.

Porém, se a auséncia de alguma das condi¢des da agao for posteriormente verificada —

apods a instrugdo — a sentencga serd proferida com resolugdo do mérito.

Em resumo, se as condi¢des da acdo estiverem presentes — as quais serdo posteriormente
discutidas — teremos uma decisdo de mérito, que posteriormente analisara se os argumentos
deduzidos pelas partes sao verdadeiros ou ndo. Caso ausentes, a sentenga extinguira o feito sem

resolucao de mérito.

2.2.  Pressupostos processuais

Os pressupostos processuais da agdo podem ser de existéncia ou de validade, sendo estes
os elementos cuja existéncia ¢ imprescindivel a existéncia e para a validade da relagdo

processual.

Assim, a existéncia juridica e a validade da relagdo processual sdo requisitos essenciais

para que possa se falar em uma sentenca de mérito.

> MARINONI, Luiz Guilherme. Novo curso de processo civil: a teoria do processo civil volume 1/ Luiz Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero — 3% edigdo revisada, atualizada e ampliada. Sdo Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2017, pg. 210



2.2.1. Pressupostos processuais de existéncia

Os pressupostos processuais de existéncia sao subdivididos em objetivos e subjetivos.
Os pressupostos subjetivos se referem a existéncia de um o6rgdo jurisdicional e a capacidade

postulatéria, enquanto os objetivos se referem a propria instauragdo da demanda.

Para José Milton da Silva, "os pressupostos antecedentes, ou de existéncia do processo,
sdo aqueles que deverdo preexistir a relagdo processual".® Assim, estes requisitos seriam

necessarios para a instauragao do processo.

Sao trés os pressupostos processuais de existéncia, quais sdo: peticao inicial, jurisdi¢ao
e capacidade de ser parte. WAMBIER também inclui a citacdo no rol dos pressupostos

processuais de existéncia’.

A peticao inicial € pressuposto de existéncia porquanto, somente apds 0 ingresso com a

demanda judicial € que se inicia o processo e a prestacdo da atividade jurisdicional.

Segundo DIDIER®, “para que o processo exista, basta que alguém postule perante um
orgdo que esteja investido de jurisdi¢do: a existéncia de um autor (sujeito que pratique o ato
inaugural, que tenho personalidade judiciaria) e de um orgao investido de jurisdi¢dao completa

o elemento subjetivo do processo”. Esse pressuposto € objetivo.

A jurisdigdo, por sua vez, significa dizer que as pretensodes da parte serao deduzidas para

um orgao jurisdicional investido dos poderes para tanto.

Assim, conforme explica DIDIER com maestria, o processo serd inexistente se for
proferida uma decisao por um nao juiz, que pode ser quanto este ainda nao tomou posse, quando

tiver se aposentado, por exemplo.’

6 SILVA, José Manuel. Manual de Direito Processual Civil. 7* ed., Sdo Paulo: Saraiva, 1984, v. 2, p. 130.
"WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avangado de processo civil: teoria geral do processo
e processo de conhecimento, volume 1, 15? edigdo rev. e atual — Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pg. 242.
8 DIDIER Jr., Fredie, Curso de direito processual civil: introdugdo ao direito processual civil, parte geral e processo
de conhecimento, 19% edigdo — Salvador: Editora Jus Podivm, 2017, pg. 351.

° Idem, pg. 356.
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A capacidade de ser parte, por sua vez, consiste na “aptiddo para, em tese, ser sujeito
de uma relagdo juridica processual (processo), ou assumir uma situagdo juridica processual

(autor, réu, assistente, etc) 10

Por fim, WAMBIER também entende como pressuposto de existéncia a citagdo, pois

entende que ndo ha relagdo juridico-processual antes da citacdo do Réu.!!

Como mencionaremos mais adiante, a falta de algum dos pressupostos processuais de

existéncia, qualquer um deles, gera uma sentenga inexistente no mundo juridico.
A sentenga inexistente existe no plano dos fatos, mas padece de defeito de tamanha

gravidade que, assim, ndo pode ser chamada de “sentenca”, como, por exemplo, a sentenca

proferida por um ndo juiz (como um juiz aposentado, por exemplo).

2.2.3. Pressupostos processuais de validade

Os pressupostos processuais de validade, por sua vez, “sdo aqueles a que alude o texto

da lei como de desenvolvimento valido e regular do processo”'2.

Sao pressupostos de validade: a peticdo inicial apta, o 6rgao jurisdicional competente e

0 juiz imparcial, e a capacidade de agir e a capacidade processual.

Quanto ao primeiro requisito, da peticdo inicial apta, isso significa dizer que estdo

cumpridos os requisitos do artigo 330 do Cddigo de Processo Civil.

Nas palavras de WAMBIER!*:

“Nao constituira validamente o processo a peti¢do inicial a que faltar pedido
ou causa de pedir (inciso I); estiver confusa, de forma que a conclusdo nao

10 1dem, pg. 354.
"' WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avangado de processo civil: teoria geral do processo
e processo de conhecimento, volume 1, 15 edi¢do rev. e atual — Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pg. 243.
12 1dem, pg. 245.
13 Idem, pg. 245.
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seja decorréncia logica da exposicdo dos fatos (inciso II); contiver pedido
juridicamente impossivel (inciso III); ou contiver pedidos entre si
incompativeis (inciso IV).!

Quanto ao 6rgao jurisdicional competente e ao juiz imparcial, isso significa dizer que o

juiz nao pode estar impedido ou suspeito para julgar o processo.

Tal pressuposto ¢ relativo ao 6rgdo julgador, e deriva da garantia do direito ao juiz

natural.'®

O terceiro pressuposto se refere a capacidade processual e a capacidade de ser parte.

A capacidade processual estd prevista no artigo 70 do Cédigo de Processo Civil, que
dispde que “toda pessoa que se encontre no exercicio de seus direitos tem capacidade para

estar em juizo.”.

Em resumo, ¢ a situacdo juridica especifica que liga o sujeito que tem a condicao
genérica de capacidade processual a um dado processo e a outro sujeito determinado. E quando
a lei processual outorga a alguém a possibilidade de exercer concretamente a sua capacidade

processual em relagdo a determinada situagao.

Segundo Marcos Bernardes de Mello, “a capacidade processual ou de estar em juizo
diz respeito a pratica e a recep¢do eficazes de atos processuais, a comegar pela peti¢do e a

citacdo, isto é, ao pedir e ao ser citado”.!®

A capacidade postulatdria, por sua vez, € a “aptiddo de praticar atos técnicos dentro do
processo (formular a peca inicial, contestacdo, recursos, peticoes em geral, etc.)”.!” Em
sintese, isso significa dizer que a capacidade postulatéria € prerrogativa do advogado, a ndo ser

nos casos em que a lei dispense a sua obrigatoriedade.

14 Incisos referentes ao artigo 295 do Cédigo de Processo Civil de 1973.

15 DIDIER Jr., Fredie, Curso de direito processual civil: introdugdo ao direito processual civil, parte geral e
processo de conhecimento, 19 edi¢do — Salvador: Editora Jus Podivm, 2017, pg. 381.

16 MELLO, Marcos Bernardes de. “Achegas para uma teoria das capacidades em direito”. Revista de Direito
Privado. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, n° 3, pg. 31.

17 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avangado de processo civil: teoria geral do processo
e processo de conhecimento, volume 1, 15 edicdo rev. e atual — Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pg. 243.
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2.3. Sentenca inexistente

A sentenca € o ato processual por meio do qual o juiz pde fim a fase cognitiva do
processo, com ou sem resolugdo de mérito, bem como extingue a execucao, conforme preceitua

o artigo 203, §1° do Codigo de Processo Civil atual.

A sentenga possui alguns elementos essenciais, os quais estdo elencados no artigo 489
do Cédigo de Processo Civil, devendo conter: o relatério do processo, os fundamentos da

decisdo e o dispositivo.

Além disso, a sentenca também deve possuir contetido e eficacia extintiva do

procedimento de primeiro grau'®.

Como j4 mencionado no item acima, a observancia dos pressupostos de existéncia e

validade sao imprescindiveis para que se possa ter uma sentenca de mérito.

A sentenga inexistente ¢ aquela que ndo reine algum — ou alguns — dos pressupostos
processuais de existéncia ou das condi¢des da acdo acima mencionados, sendo que padece de

vicio insanavel.

O vicio ¢ tao grave que sequer se pode chama-la de sentenca, apresentando um defeito

tdo grave que a descaracteriza como tal.

Como todo ato juridico, a sentenga comporta exame sob triplice aspecto: a existéncia
juridica em si mesma, a validade e a eficacia. A sentenga existe desde que contenha os

elementos essenciais que a configurem como tal.

A sentenca ¢ considerada inexistente por ter sido prolatada por pessoa que nao pode ser

processualmente identificada (como € o exemplo do juiz que ndo mais exercia o cargo) ou

porque ndo possui objeto processualmente reconhecivel.'’

18 Idem, pg. 674.
19 MATOS, Rafael Alfredi de. “A invalidade dos atos processuais no processo civil”’, Tese de dissertagdo de
Mestrado da Universidade de Sdo Paulo, 2015.
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Segundo Teresa Arruda Alvim, o ato existe, porém, pela gravidade do vicio, ele deixa
de pertencer a categoria juridica que pretendia integrar, entdo, seria uma sentenca juridicamente

inexistente.?’

Sao inexistentes juridicamente também os processos a que tenha faltado pressuposto
processual de existéncia e, por consequéncia, as sentencgas de mérito neles proferidas. Sao eles,

conforme j& mencionado, a citagdo, peti¢ao inicial, jurisdicdo e capacidade postulatodria.

A sentenga inexistente pode ser classificada de duas formas distintas com relagdo aos
seus vicios, podendo ser extrinseco, ou seja, a sentenga cumpre com todos os requisitos formais,
contudo, foi proferida em um processo inexistente, ou intrinseco, quando a sentenca nao contém

elementos essenciais a sua constituicdo.?!

Assim, tais atos ndo sdo considerados nulos, mas sim, inexistentes.

Teresa Arruda Alvim também discorre que “sobre sentengas inexistentes ndo pesa

autoridade de coisa julgada”.*’

Isso porque, tais vicios, diante da sua gravidade, sdo considerados inexistentes no
mundo juridico e podem ser reconhecidos de oficio pelo juiz a qualquer tempo e em qualquer
outro procedimento, motivo pelo qual a sentenga inexistente nao transita em julgado, vez que

ndo se convalida pela coisa julgada.

Nas palavras de Fernando Gajardoni ao citar o Professor Humberto Theodoro Junior,
“ndo cabe agdo rescisoria sobre algo que ndo existe”, sendo que a impugnacao por meio da

querela nullitatis ¢ o meio adequado para combater sentengas inexistentes.

20 ALVIM, Teresa Arruda. Nulidades do processo e da senten¢a — 7* edigdo, rev., amp. e atual., com notas de
referéncia ao Projeto do Novo Codigo de Processo Civil — Sao Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, pg.
288.

2l GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Sentencas inexistentes e “querela nullitatis”, pg. 17.

22 ALVIM, Teresa Arruda. Nulidades do processo e da senten¢a — 7* edigdo, rev., amp. e atual., com notas de
referéncia ao Projeto do Novo Codigo de Processo Civil — Sao Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, pg.
297.
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Para fins do presente trabalho, importante mencionar a sentenga inexistente por nao
corresponder a pedido algum, ou seja, falta um pressuposto processual de existéncia —

pedido/causa de pedir — para que a sentenca seja juridicamente qualificada como tanto.?

2.3.1. Efeitos da sentenca inexistente

Quanto aos efeitos das sentencas inexistentes, DINAMARCO?* afirma que “sé quanto

a uma sentenga que exista, obviamente, se pode cogitar da produgdo de efeitos”.

Por sua vez, Teresa Arruda Alvim discorda do autor acima ao afirmar que:

“atos inexistentes juridicamente podem produzir efeitos, desde que isto seja
possivel material, fatica e concretamente. Uma sentenga a non judice,
proferida, v.g, por juiz aposentado, ¢ inexistente. E se isso passar
despercebido? A inexisténcia ¢ juridica, ndo fatica. Pode ser até que uma
“sentenga” sem decisum muito se aproxime, do ponto de vista da aparéncia,
de uma sentenga, no sentido juridico. Mas ndo o é. Pode ser até que a forma
como esta redigida dé azo a confusdo sobre o que seja decisum € o que seja
fundamento. Contudo, enquanto uma autoridade (no caso, uma autoridade
investida de jurisdi¢do) ndo o disser, se a sentenga tiver aptiddo material para

gerar efeitos, os gerard”. %

Quanto a sua eficdcia, importante mencionar que a sentenca inexistente nao produz
efeitos, pois, apesar de existente, possui defeitos extrinsecos que constituem obstaculos para

que o ato produza efeitos.?®

23 Idem, pg. 308.

24 DINAMARCO, Candido Rangel. Litisconsorcio. 8* Edigdo, Sdo Paulo: Malheiros, 2002, pg. 316.

25 ALVIM, Teresa Arruda. Nulidades do processo e da senten¢a — 7* edigdo, rev., amp. e atual., com notas de
referéncia ao Projeto do Novo Codigo de Processo Civil — Sao Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, pg.
460.

26 CABRAL, Anténio Passo de. Nulidades do processo moderno: contraditorio, protegio da confianca e validade
prima facie dos atos processuais. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2010, pgs. 30/31
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3 COISA JULGADA

3.1. Conceito

Segundo WAMBIER, a coisa julgada ¢ “um instituto ligado ao fim do processo e a

imutabilidade daquilo que nele tenha sido decidido”*’

O artigo 502 do Codigo de Processo Civil dispde que “denomina-se coisa julgada
material a autoridade que torna imutavel e indiscutivel a decisdo de mérito ndo mais sujeita a

recurso.”

O principal papel da coisa julgada ¢ garantir a seguranga juridica por meio da

imutabilidade da decisao que ndo pode mais ser objeto de recurso.

Além disso, outro papel importante decorrente da coisa julgada ¢ a indiscutibilidade da
decisdo, sendo que a coisa julgada tem o conddo de fazer com que uma nova demanda
envolvendo as mesmas partes € 0 mesmo pedido seja extinta com base na decisdo anterior, que

devera ser respeitada.?®

Ha dois tipos de coisa julgada: a formal e a material. A primeira diz respeito a sentenga
que pde fim no processo, € que nao necessariamente serd uma sentenca de mérito. Ja a segunda
necessariamente serd uma decisdo de mérito, cujos efeitos transcendem ao processo no qual foi

esta foi proferida, impedindo a sua rediscussao.

Contudo, nada impede que a sentenca possa fazer coisa julgada formal e material, pois
a sentenga/decisao de mérito que pde fim no processo tera as duas caracteristicas da coisa

julgada: o contetido de mérito e o fim da fase cognitiva do processo.

27 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avangado de processo civil: teoria geral do processo
e processo de conhecimento, volume 1, 15 edigdo rev. e atual — Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pg. 701.
28 DELLORE, Luiz. Matéria publicada no JOTA: Conceito de coisa julgada no Novo CPC: avangos e
oportunidade perdida: Qual a diferenca entre imutabilidade e indiscutibilidade? Distin¢do ¢ importante, mas ndo
enfrentada pelo NCPC. 22.01.2018, disponivel em https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/conceito-de-
coisa-julgada-no-novo-cpc-avancos-e-oportunidade-perdida-22012018#sdfootnote5sym
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Em sintese, temos que a coisa julgada material sempre terd a coisa julgada formal
incluida no contetdo decisdrio, porém, o mesmo nao se pode dizer quanto a coisa julgada

formal com relagdo ao aspecto material.

Importante mencionar, também, que a coisa julgada diz respeito somente as partes que
integraram a relacdo processual, — e seus assistentes litisconsorciais e aqueles que poderiam ter
figurado no processo como assistentes litisconsorciais — e somente aos pedidos/causa de pedir

deduzidos no processo em questao.

Nas palavras de DINAMARCO?, “ndo se trata de imunizar a sentenga como ato do
processo, mas os efeitos que ela projeta para fora deste e atingem as pessoas em suas relagoes
— e dai a grande relevdncia social do instituto da coisa julgada material, que a Constitui¢do

)

assegura (art. 5°, inciso XXXVI) e a lei processual disciplina.”.

3.2.  Efeitos da coisa julgada

Quanto aos efeitos da coisa julgada, esta produz trés efeitos: o positivo, o negativo € o

preclusivo.

O efeito negativo da coisa julgada consiste na impossibilidade de que a mesma causa ja

examinada no mérito e transitada em julgado seja rediscutida em outro processo.

Isso ocorre quando a nova acdo ¢ idéntica a anterior, ou seja, hd identidade de partes,
causa de pedir e do pedido em relagdo ao processo anterior, a chamada “teoria da triplice

identidade”, prevista no artigo 337, paragrafo 2°, do Codigo de Processo Civil®°.

O efeito positivo, por sua vez, significa dizer que a questdo principal discutida em uma
acdo vincula o juizo em outras demandas, mesmo que tal matéria seja discutida apenas

incidentalmente.

2 DINAMARCO, Candido Rangel. Institui¢bes de Direito Processual Civil. Vol. 2, Sdo Paulo: Malheiros
Editores, 2001, pg. 344.

30 Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: [...] § 2° Uma agdo ¢é idéntica a outra quando possui
as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o0 mesmo pedido.
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Segundo MARINONI3!:

“Se a eficacia negativa da coisa julgada estd vinculada normalmente a
utilizag@o da coisa julgada como matéria de defesa, a sua eficacia positiva
atine a possibilidade de invocagdo da coisa julgada como ponto de apoio para
uma nova acgdo. Vale dizer: a eficacia positiva da coisa julgada ocorre quando
a parte alega na causa de pedir de uma nova agdo a indiscutibilidade de
determinada questdo decidida com forca de coisa julgada para fundamentar
um novo pedido.

Por essa razdo, a doutrina ndo liga a eficacia positiva da coisa julgada a
objecdo de coisa julgada, que salienta seu aspecto negativo, mas propriamente
ao conteudo do julgado, a partir do qual se podem identificar questdes que nédo
podem mais ser debatidas entre as partes e servem para deducdo de novos
pedidos. Em outras palavras, a eficacia positiva da coisa julgada traduz a
necessidade de absorc¢do da coisa julgada como conteudo de outro processo,
especificamente como questao ndo suscetivel de discussao e capaz de fundar
um novo pedido.”

Por fim, quanto ao efeito preclusivo da coisa julgada, previsto no artigo 508 do Coédigo
de Processo Civil*?, significa dizer que todas as alegagdes e as defesas que a parte poderia aduzir
para o acolhimento ou rejeicdo de suas pretensdes serdo consideradas deduzidas e repelidas

quando a decisdo de mérito tiver transitada em julgado.

Em sintese, a eficacia preclusiva significa que a parte ndo pode suscitar eventuais
alegagoes que poderiam ter sido deduzidas no processo para desestabilizar a decisdo ja coberta

pelo manto da coisa julgada.

Assim, caso haja vicios na sentencga transitada em julgado, ainda que nao supridos ou
sanados — dependendo da gravidade do vicio — estes ndo podem ser arguidos depois do transito

em julgado, sendo convalidados pelo ato.

No caso de sentenga inexistente, como ja visto acima, por se tratar de um vicio tdo grave
que culmina na inexisténcia juridica do ato, ndo ha que se falar em eficacia preclusiva, pois

nesses casos, nao ha formagao de coisa julgada.

31 MARINONI, Luiz Guilherme. Novo curso de processo civil: a teoria do processo civil, Volume 1/ Luiz
Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero — 3* edig@o revisada, atualizada e ampliada. Sdo
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, pg. 685.

32 Art. 508. Transitada em julgado a decisdo de mérito, considerar-se-do deduzidas e repelidas todas as alegagdes
e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto a rejei¢ao do pedido
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Referido vicio - a inexisténcia do ato juridico -, poderd ser questionado, a qualquer
tempo, por meio de agdo declaratoria de inexisténcia de ato juridico — querela nullitatis — como

veremos em momento oportuno.

Porém, importante ressaltar que, em regra, os fundamentos da sentenga nao transitam
em julgado®, de modo que a preocupacio da doutrina com relagio a eficacia preclusiva da coisa
julgada sé € possivel em casos nos quais ha risco de ofensa a coisa julgada ja anteriormente

formada na segunda agao.

Sobre o referido assunto, Barbosa Moreira®* discorre que:

“A eficacia preclusiva de coisa julgada material se sujeita, em sua area de
manifestagcdo, a uma limitacdo fundamental: ela s6 opera em processos nos
quais se ache em jogo a auctoritas rei iudicata adquirida por sentencga anterior.
Tal limitacdo resulta diretamente da funcéo instrumental que se pos em relevo:
ndo teria sentido, na verdade, empregar o meio quanto se trate de assegurar a
consecucdo do fim a que ele se ordena. Isto significa que a preclusdo das
questdes logicamente subordinantes apenas prevalece em feitos onde a lide
seja a mesma ja decidida ou tenha solugdo dependente da que se deu a lide ja
decidida. Fora dessas raias, ficam abertas a livre discussdo e apreciacdo as
mencionadas questdes, independentemente da circunstancia de havé-las de
fato examinado, ou ndo, o primeiro juiz, ao assentar as premissas de sua
conclusao”.

Por fim, importante mencionar que at¢ mesmo as sentencas nulas produzem coisa

julgada, sendo necessério desconstitui-las por meio de acdo auténoma.>

Ja a sentencga inexistente, por sua vez, nao faz coisa julgada material, e sua inexisténcia

podera ser alegada a qualquer tempo.

33 Em certas situagdes, os fundamentos da sentenga podem transitar em julgado, conforme preceitua o artigo 503
do Coédigo de Processo Civil.

3* MOREIRA, José Carlos Barbosa. 4 eficdcia preclusiva da coisa julgada material no sistema do processo civil
brasileiro. Temas de direito processual, Sdo Paulo: Saraiva, 1977, pg. 102.

3> WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avancado de processo civil: teoria geral do processo
e processo de conhecimento, volume 1, 15 edicdo rev. e atual — Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pg. 911.
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3.3. Seguranca juridica

A coisa julgada ¢ garantia constitucional de seguranga juridica, previsto no artigo 5°,
inciso XXXVI da Constituicdo Federal, que assegura que “a lei ndo prejudicara o direito

adquirido, o ato juridico perfeito e a coisa julgada”.

Assim, como visto acima, quando h4 uma sentenga definitiva ou terminativa que transita
em julgado, formando a coisa julgada, pode-se dizer que se opera o principio da seguranca

juridica decorrente daquele ato.

O Cddigo de Processo Civil, por sua vez, consagra o principio da seguranga juridica em
seu artigo 506, dispondo que “a sentenca faz coisa julgada as partes entre as quais é dada, ndo

prejudicando terceiros.”.

Isso significa dizer que a coisa julgada cria estabilidade nas relag¢des juridicas, criando

seguranga aos jurisdicionados.

Nas palavras de DINAMARCO?®:

"Sendo um elemento imunizador dos efeitos que a sentenga projeta para fora
do processo e sobre a via exterior dos litigantes, sua utilidade consiste em
assegurar estabilidade a esses efeitos, impedindo que voltem a ser
questionados depois de definitivamente estabelecidos por sentenga ndo mais
sujeita a recurso. A garantia constitucional € a disciplina legal da coisa julgada
recebem legitimidade politica e social da capacidade, que tém de conferir
seguranga as relagdes juridicas atingidas pelos efeitos da sentencga.”

36 DINAMARCO, Candido Rangel. Nova era do Processo Civil, Sdo Paulo: Malheiros, 2004. pg. 221
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4 ACAO RESCISORIA

4.1. Conceito

A acdo resciséria ¢ uma agdao auténoma de impugnacdo que tem por objeto a
desconstituicdo de decisdo transitada em julgado, ou seja, busca rescindir a coisa julgada. Em

alguns casos pode haver um novo julgamento da causa.

Ao contrario do recurso, obsta o transito em julgado, a resciséria pressupde o transito

em julgado.

Segundo Teresa Arruda Alvim?”:

“A agdo rescisoria ndo consiste, pois, em um recurso, que ¢ meio de
impugnacdo das decisdes na propria relagdo juridica processual em que sdo
proferidas. E agdo porque d4 origem a uma nova relagio processual, voltada a
desconstituicio do pronunciamento judicial, normalmente de mérito,
proferido em outro processo e do qual ndo caiba mais recurso.”

O objeto da agdo rescisoria ¢, portanto, um determinado ato judicial que se tornou
imutavel e indiscutivel em razdo do transito em julgado. Assim, ¢ necessario desconstitui-la

para que se possa superar a coisa julgada, a imutabilidade da decisao.

DIDIER* dispde que, “além da observincia dos pressupostos processuais de validade,
para que se admita a agdo rescisoria, sdo necessarios: a) uma decisdo judicial rescindivel; b)
o enquadramento da situagdo em uma das hipoteses de rescindibilidade, que estdo

relacionadas no art. 966.”.

37 ARRUDA ALVIM, Teresa. A¢do rescisoria e querela nullitatis: semelhangas e diferencas/ Teresa Arruda
Alvim, Maria Lticia Lins Conceigao. Sdo Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, pg. 105.

38 DIDIER Jr., Fredie, Curso de direito processual civil: meios de impugnacio as decisdes judiciais e processo nos
tribunais, 14 edi¢ao reformada — Salvador: Editora Jus Podivm, 2017, pg. 485.
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Assim, a agdio rescisoria ¢, segundo Teresa Arruda Alvim*® “cabivel nas hipéteses
previstas em lei, que se referem a situagoes em que as decisoes padecam, elas proprias, de

vicios reputados graves, ou que decorram de processos em que tais vicios estejam presentes”.

Como ja mencionado anteriormente, hd uma parte da doutrina que entende que
sentencas nulas também estdo sujeitas a desconstituicdo da coisa julgada por meio de agdo

rescisoria.

Sobre referido assunto, preceitua WAMBIER:

“Sob uma outra perspectiva, sdo sujeitas a acdo rescisoria sentengas nulas,
embora haja muita divergéncia, no plano da doutrina, quanto a esta
terminologia, ¢ sentengas ‘“meramente rescindiveis”, isto €, sentengas que, em
si mesmas, ndo sdo eivadas de vicio algum e que também ndo provém de
processos em que tenha havido vicio. Elas sdo o que se poderia chamar de
sentengas “meramente rescindiveis”.

4.2. Natureza

A natureza juridica da acdo rescisoria ¢ de agdo constitutiva negativa, uma vez que, caso

julgada procedente, temos uma sentenga desconstitutiva.*’

Isso porque, como ja mencionamos, o seu objeto ¢ justamente desconstituir a coisa

julgada.

Até mesmo sentencas nulas sdo rescindiveis, e, nesse caso, os efeitos sao retroativos

desde a anulagdo.*!

Ressalte-se que a agdo rescisdria ndo possui natureza de recurso, trata-se de uma nova

acdo, portanto, cujo objeto ¢ rescindir a coisa julgada formado em um outro processo.

3% ARRUDA ALVIM, Teresa. A¢do rescisoria e querela nullitatis: semelhangas e diferencas/ Teresa Arruda
Alvim, Maria Lticia Lins Conceig@o. Sdo Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, pg. 106.
40 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avangado de processo civil: teoria geral do processo
e processo de conhecimento, volume 1, 15 edi¢do rev. e atual — Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pg. 911.
4 ARRUDA ALVIM, Teresa. A¢do rescisoria e querela nullitatis: semelhancas e diferencas/ Teresa Arruda
Alvim, Maria Lucia Lins Concei¢do. Sdo Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, pg. 107.
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4.3. Hipoteses de cabimento

O artigo 966 do Codigo de Processo Civil elenca as hipoteses de cabimento da acao

rescisoria, quais sao:

Art. 966. A decisdo de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida
quando:

I - se verificar que foi proferida por for¢ca de prevaricagdo, concussdo ou
corrupg¢ao do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juizo absolutamente incompetente;
III - resultar de dolo ou coagdo da parte vencedora em detrimento da parte
vencida ou, ainda, de simulagao ou colusdo entre as partes, a fim de fraudar a
lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma juridica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo
criminal ou venha a ser demonstrada na propria agdo rescisoria;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao transito em julgado, prova nova cuja
existéncia ignorava ou de que ndo pdde fazer uso, capaz, por si so, de lhe
assegurar pronunciamento favoravel;

VIII - for fundada em erro de fato verificavel do exame dos autos.

O rol das hipdteses de rescindibilidade previstas no artigo acima ¢ taxativo, mas,
segundo DIDIER, ¢ possivel que haja uma interpretagdo extensiva do rol taxativo — tal como
ocorre, por exemplo, no rol do artigo 1.015 do Codigo de Processo Civil — que versa sobre as

hipoteses de cabimento de Agravo de Instrumento.

Inciso I - prevaricagio, concussio ou corrup¢io do juiz;

O inciso I do artigo supracitado, que se refere a “prevaricagdo, concussdo ou corrupgdo

do juiz”, diz respeito as fraudes que o juiz possa praticar, que possam ter influido na sua decisdo.
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Segundo Teresa Arruda Alvim*?, “sé se cogita da rescisdo, se alguma das condutas
descritas anteriormente tiver sido praticada pelo juiz que proferiu o pronunciamento que se

pretende desconstituir”.

Importante mencionar que ndo ¢ preciso haver uma condenagao penal imputada ao juiz
prolator da sentenga para se enquadrar nas hipdteses acima descritas, sendo que as provas do

ilicito praticado pelo magistrado podem ser produzidas nos autos da propria agao rescisoria.

Assim, se o juiz tiver proferido uma sentenga em razdo de algum dos trés crimes
mencionados no inciso I, a sentenga € nula, e, portanto, rescindivel.

143

Segundo Flavio Yarshell™, a confirmagao da sentenca proferida pelo juiz que incorreu

em alguma das condutas citadas pelo Tribunal ndo sana o vicio contido no decisum, pois a

substitui¢ao de uma decisdo por outra ndo afasta o vicio:

“Poder-se-ia argumentar que, tendo havido recurso contra a sentenga proferida
pelo juiz impedido e tendo o Tribunal julgado tal recurso por magistrados
imparciais e competentes, estaria o vicio de primeira instancia superado. Tal,
contudo, ndo parece correto, porque isso seria distinguir onde a Lei ndo
distinguiu, atenuando-se a gravidade de um vicio que a Lei considerou de
grande relevancia.

[...]

De outro lado, embora imparciais os julgadores de segundo grau, ndo se
poderia determinar até que ponto a parcialidade do juiz de grau inferior teria
interferido no julgamento.”

Também sdo rescindiveis os acordaos proferidos por membro colegiado do qual um dos
membros praticou qualquer um dos crimes a que alude o artigo 966, inciso I, do CPC. Porém,
nesse caso, a a¢ao rescisoria so ¢ cabivel quando o voto deste magistrado corrompido seja um

dos vencedores, ou seja, se o voto formou a maioria.

Caso contrario, se o voto do juiz corrompido foi o voto vencido, a rescisoria nao deve

ser admitida, pois ndo haveria, na prética, qualquer consequéncia para o julgamento.**

42 Idem, pg. 206.

43 Citado por Teresa Arruda Alvim, YARSHELL, Flavio Luiz. A¢do resciséria: juizos rescindente e rescisorio.
Sdo Paulo: Malheiros Editores, 2005, pg. 300.

# DIDIER Jr., Fredie, Curso de direito processual civil: meios de impugnacio as decisdes judiciais e processo nos
tribunais, 14 edi¢ao reformada — Salvador: Editora Jus Podivm, 2017, pg. 545.
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Por fim, cumpre salientar que se o magistrado prolator da sentenga que se pretende

rescindir for membro do Tribunal, o novo julgamento ocorreréd diretamente no Tribunal.

Inciso II — Impedimento ou incompeténcia absoluta do juiz

A sentenga proferida por juiz impedido também pode ser rescindivel, uma vez que,
conforme mencionado em capitulo anterior, a imparcialidade ¢ um pressuposto processual de

validade do processo.

Segundo Fredie Didier “a imparcialidade do juiz constitui pressuposto processual de

validade, que se reflete na exigéncia de o juiz ndo ser impedido”.*

Importante mencionar que a auséncia de alegacdo no processo em que se proferiu a
decisdo rescindenda ndo obsta o cabimento de agdo rescisoria, pois trata-se de matéria de ordem
publica. As causas de impedimento do juiz estdo previstas nos artigos 144 e 147 do Cédigo de

Processo Civil. 4047

4 Idem, pg. 546.

46 Art. 144. H4 impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas fungdes no processo:

I - em que interveio como mandatério da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério
Publico ou prestou depoimento como testemunha;

IT - de que conheceu em outro grau de jurisdigdo, tendo proferido decisao;

IIT - quando nele estiver postulando, como defensor publico, advogado ou membro do Ministério Puablico, seu
conjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguineo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro
grau, inclusive;

IV - quando for parte no processo ele proprio, seu conjuge ou companheiro, ou parente, consanguineo ou afim, em
linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

V - quando for s6cio ou membro de dire¢do ou de administragdo de pessoa juridica parte no processo;

VI - quando for herdeiro presuntivo, donatario ou empregador de qualquer das partes;

VII - em que figure como parte institui¢ao de ensino com a qual tenha relagdo de emprego ou decorrente de contrato
de prestagdo de servigos;

VIII - em que figure como parte cliente do escritdrio de advocacia de seu conjuge, companheiro ou parente,
consanguineo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por
advogado de outro escritorio;

IX - quando promover agdo contra a parte ou seu advogado.

§ 1° Na hipétese do inciso III, o impedimento s6 se verifica quando o defensor publico, o advogado ou o0 membro
do Ministério Publico ja integrava o processo antes do inicio da atividade judicante do juiz.

§ 2° E vedada a criagdo de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz.

§ 3° O impedimento previsto no inciso Il também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritorio
de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condi¢do nele prevista, mesmo
que ndo intervenha diretamente no processo.

47 Art. 147. Quando 2 (dois) ou mais juizes forem parentes, consanguineos ou afins, em linha reta ou colateral, até
o terceiro grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o
segundo se escusard, remetendo os autos ao seu substituto legal.
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Teresa Arruda Alvim entende que a substitui¢ao da sentenga proferida por juiz impedido
por decisdo do Tribunal ndo sanard o vicio de origem, devendo os autos serem remetidos

novamente a primeira instancia para que outro juiz possa apreciar a matéria.*®

Nos casos em que o impedimento seja de um dos magistrados em segunda instancia,
Fredie Didier entende que, assim como no caso da rescisoria com base no inciso I do artigo 966
— prevaricagao, concussao ou corrupgao do magistrado — o acordao somente pode ser rescindido
caso o voto tenha sido proferido pelo desembargador impedido, ou se o voto tiver concorrido

para a formag¢ao da maioria.

Além do cabimento de resciséria em razao do impedimento do juiz, esta também ¢

cabivel no caso de decisdes proferidas por juizo absolutamente incompetente para tanto.

Segundo Teresa Arruda Alvim referido vicio € grave, porquanto “incompetente o juizo,
esta-se, como em relagdao a imparcialidade do juiz, diante de hipotese de falta de pressuposto
processual positivo de validade (competéncia), vicio este que, se ndo corrigido ao longo do

feito, compromete a sentenca, tornando-a nula e, pois, rescindivel ”.*

Se o tribunal competente para julgar a acao rescisoria também tiver competéncia para o
rejulgamento da causa, este sera realizado no mesmo momento da rescisao, como pode ocorrer
nos casos em que a competéncia seria de uma das varas de familia e a sentenga foi proferida

pelo juizo civel, por exemplo, j& que ambas sdo de competéncia do Tribunal de Justica.

Alexandre Freitas Camara entende que se o acordao transitado em julgado foi proferido
em inobservancia a questao da incompeténcia absoluta em primeiro grau, mas sendo o tribunal
competente para o julgamento daquela acdo em segunda instancia, ndo hd que se falar em
incompeténcia, ja que o acordao substituiu a sentenca maculada ndo padeceria de vicios, o que

tornaria a rescisoria incabivel nesse caso.”’

® ARRUDA ALVIM, Teresa. A¢do rescisoria e querela nullitatis: semelhancas e diferencas/ Teresa Arruda
Alvim, Maria Lticia Lins Conceigao. Sdo Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, pg. 209.

4 Idem, pg. 212.

50 CAMARA, Alexandre de Freitas. A¢do Resciséria. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, pg. 66.
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O mesmo nao ocorre se houver camaras especializadas para assuntos relacionados a
direito de familia e assuntos civeis, por exemplo, j& que a incompeténcia, nesses casos,

persistiria.

Assim, se o tribunal foi igualmente incompetente, caso houvesse rejulgamento da causa
teriamos uma repeticdo do vicio, de modo que ¢ necessdrio o retorno dos autos ao juizo

competente ao invés do rejulgamento da causa.

Inciso III - Dolo ou coac¢do da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou de

simulacio ou colusio entre as partes para fraudar a lei

A hipotese de agdo resciséria com base no inciso I do artigo 966 do Codigo de Processo

Civil reflete o principio da boa-fé processual, impedindo, assim, a conduta processual dolosa.

Importante mencionar que o dolo ndo necessariamente precisa decorrer da parte
vencedora, podendo, também, decorrer da conduta de seu advogado ou de seu representante

legal.

Sobre o assunto, Teresa Arruda Alvim dispde que:

“Costuma-se estabelecer uma correlagdo da conduta prevista no art. 966, IlI,
1* parte, com a prevista nos artigos que tratam da ma-fé processual (art. 80
CPC/15). O requisito do dolo, que enseja a acdo rescisoria, consiste na
circunstancia de atos a serem praticados pela parte ou por quem a esta
equivalha (v.g., seu advogado), em detrimento da parte vencida, que induzam
o julgador a erro, € que mantenham nexo causal com a decisdo.

O dolo, para ensejar a agdo rescisoria, deve ser comprovado, ndo se podendo
presumi-lo. Ja se entendeu, como dolo processual, a conduta desidiosa do
advogado do réu, que, agindo em conluio com o autor, deixa de apresentar
defesa na agdo para a qual foi contratado e, ainda, apés ser intimado da
sentenga, comete erro grosseiro na interposi¢do de um recurso pelo outro.”!

E comum, nas hipoteses de coacdo, que a parte autora tenha incorrido em condutas que

aterrorizaram o réu, por exemplo.

51 ARRUDA ALVIM, Teresa. A¢do resciséria e querela nullitatis: semelhancas e diferengas/ Teresa Arruda
Alvim, Maria Lucia Lins Concei¢do. Sdo Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, pg. 214.
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A agdo rescisoria, nestes casos, estd relacionada com atos da parte, mas que podem,
como exemplifica Didier, ser dirigidos ao juiz, como nos casos em que ha coagdo para que o
juiz profira uma certa sentenga ou quando a parte influenciou o juiz criando empecilho para a

produgdo de uma prova.>?

Em suma, basta que a coagdo seja promovida por qualquer parte, e, ndo importa
necessariamente a quem ela recaia, desde que tal coagdo tenha influenciado no resultado da

decisdo.

A colusdo, por outro lado, ¢ uma simulagdo processual por meio da qual as partes obtém

vantagens no processo ou buscam prejudicar terceiros com atos que visam fraudar a lei.

Cumpre ressaltar que a simulagao processual nem sempre envolve fraude a lei, vez que
na simulagdo o propdsito ¢ lesar terceiros, ao passo que na colusdo, o propoésito € infringir a

norma juridica.

Em ambos os casos, ¢ necessario que haja nexo de causalidade com relagdo a decisdo
rescindenda, o envolvimento das partes (qualquer uma delas ou até mesmo seus advogados), e

deve objetivar fraudar a lei com o objetivo de gerar beneficio ilicito a alguma das partes.

Inciso IV — Ofensa a coisa julgada

A decis@o de mérito ou a sentenga que ofender coisa julgada anterior também pode ser

rescindida com base no inciso IV do artigo 966 do Cédigo de Processo Civil.

Tal ofensa a coisa julgada pode ser com relagdo ao efeito negativo da decisdo — que
proibe uma nova decisdo quando ja existe coisa julgada anterior — ou com relagdo ao efeito

positivo — que se refere a consideracdo da coisa julgada como questdo prejudicial.

52 DIDIER Jr., Fredie, Curso de direito processual civil: meios de impugnagio as decisdes judiciais e processo nos
tribunais, 14 edi¢ao reformada — Salvador: Editora Jus Podivm, 2017, pg. 549.
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Nos casos em que houver conflito entre duas coisas julgadas distintas, ou seja, apos
escoado o prazo para rescisoria da segunda coisa julgada, ¢ a primeira decisdo que merece

prevalecer.>

Para Teresa Arruda Alvim, seria cabivel uma Ag¢do Declaratdoria de Nulidade contra a
segunda coisa julgada, pois a parte vencedora na primeira agdo possui direito adquirido, de

modo que uma segunda decisdo afrontando esse direito violaria a seguranga juridica®*.

Ainda segundo Teresa Arruda Alvim, a segunda coisa juridica nem mesmo chega a ser
formada, pois ausente uma das condi¢des da agdo, qual seja, o interesse de agir, ja abordado

anteriormente no presente trabalho.

Porém, ha parte da doutrina que entende que merece prevalecer a segunda decisdo, pois
a decisdo mais recente seria um novo comando judicial que destituiria o valor da primeira

decisdo.

E nesse sentido o entendimento de Fredie Didier’®, Flavio Luiz Yarshell®® ¢ Ada

Pellegrini Grinover’’, por exemplo.

Inciso V — Manifesta violacdo a norma juridica

Ao contrario do CPC de 1973 que permitia o cabimento de acdo rescisoria quando

’

houvesse “violagdo literal a lei”, 0 CPC de 2015 adotou o termo “violar manifestamente norma

juridica”, deixando, assim, as hipoteses de cabimento mais amplas do que o Codigo revogado.

Isso porque a troca do termo lei por norma juridica permite o cabimento de acdo

rescisoria contra a decisdo que nao aplicou da melhor forma uma lei ndo sé ordinaria, mas

53 E esse o entendimento da Prof'. Teresa Arruda Alvim em sua obra A¢do resciséria e querela nullitatis:
semelhangas e diferencas, pg. 218, e de Sérgio Rizzi em sua obra “A¢do rescisoria”, pg. 129.

5 ARRUDA ALVIM, Teresa. A¢do resciséria e querela nullitatis: semelhancas e diferengas/ Teresa Arruda
Alvim, Maria Lticia Lins Conceigao. Sdo Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, pg. 218.

55 DIDIER Jr., Fredie, Curso de direito processual civil: meios de impugnagio as decisdes judiciais e processo nos
tribunais, 14° edi¢do reformada — Salvador: Editora Jus Podivim, 2017, pg. 557

56 YARSHELL, Flavio Luiz. A¢do Resciséria. Sio Paulo: Malheiros Editores, 2005, pg. 318.

57 GRINOVER, Ada Pellegrini. Direito Processual Civil. 2* edigdo, Sdo Paulo: Bushatsky, 1975, pg. 85.
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também constitucional, regimental, administrativa ou decorrente de uma medida provisoria ou

de um decreto.

A rescisoOria com base no inciso V serve, assim, para corrigir um erro de procedimento

ou um erro de julgamento feito pelo magistrado.

Sobre o inciso V do artigo 966 do CPC, Teresa Arruda Alvim menciona que a hipotese
mais comum em se tratando de ofensa a norma juridica ¢ quando o juiz, ao proferir decisdo,
aplicou mal o direito, decidiu a controvérsia a luz de norma nao aplicavel ou deixou de aplicar

a norma que seria aplicavel ao caso.>®

Fredie Didier conceitua o significado da expressdo manifesta viola¢do da seguinte

forma:

“O termo manifesta, contido no inciso V do art. 966 do CPC, significa
evidente, clara. Dai se observa que cabe a acdo rescisoria quando a alegada
violag¢do a norma juridica puder ser demonstrada com a prova pré-constituida
juntada pelo autor. Esse é o sentido que se deve emprestar ao termo
“manifesta” violagao.

Se a alegagdo de violagdo puder ser comprovada pela prova juntada aos autos
com a peti¢ao inicial, cabe a agdo rescisoria com base no inciso V do art. 966;
se houver necessidade de dilacdo probatéria, entdo essa rescisoria ¢
inadmissivel.” >

Porém, ¢ importante mencionar que a acgao rescisoria com base na violacdo a norma
juridica ndo se presta para reexaminar ou revalorar todas as provas ja produzidas no processo,
pois a viola¢do a norma juridica, como mencionado no préprio artigo de Lei que admite o

cabimento da rescisoria, deve ser manifesta.

Como mencionado pela Prof.* Teresa Arruda Alvim “de fato, ter o juiz examinado
“mal” a prova, ndo enseja, nunca ensejou agdo rescisoria’’, pois referida a¢do nao seria uma

segunda chance.®

8 ARRUDA ALVIM, Teresa. A¢do rescisoria e querela nullitatis: semelhangas e diferencas/ Teresa Arruda
Alvim, Maria Lticia Lins Conceig@o. Sdo Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, pg. 223.

9 DIDIER Jr., Fredie, Curso de direito processual civil: meios de impugnacio as decisdes judiciais e processo nos
tribunais, 14° edi¢ao reformada — Salvador: Editora Jus Podivim, 2017, pg. 566.

60 ARRUDA ALVIM, Teresa. A¢do rescisoria e querela nullitatis: semelhangas e diferencas/ Teresa Arruda
Alvim, Maria Lucia Lins Concei¢do. Sdo Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, pg. 225.
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Assim, ofende o direito ndo s6 a manifesta violagdo a algum dispositivo de Lei, mas
também a decisdo que aplica a lei de forma diversa daquela tida como aceita e correta pelos

tribunais.

Além dos casos de cabimento de rescisoria com base em violagdo a norma juridica,
importante mencionar que a rescisoria também ¢ cabivel quando hé violagdo de precedente
obrigatorio — o que igualmente ocorre nos casos em que houve violacao a simula ou a simula

vinculante, ja que a simula nada mais ¢ do que um precedente.

Nesse mesmo sentido, a Prof®. Dra. Teresa Arruda Alvim dispde que:

“0O art. 966, §5°, incluido pela Lei 13.256/2016, é perfeitamente harmonico
com uma das tendéncias mais visiveis do CPC/15, que é a de prestigiar a
jurisprudéncia pacificada (o que abrange, obviamente, as simulas, que se
redigem e se aprovam s6 quando ha jurisprudéncia pacificada) e certos
precedentes, em determinados contextos qualificados (como € o caso daqueles
proferidos no julgamento de casos repetitivos: IRDR e recursos repetitivos,
especiais ou extraordinarios). Nesse dispositivo, se reconhece, mais uma vez
abertamente, que o juiz brasileiro pode decidir com base em precedentes. No
caso especifico, faz alusdo a simula ou acérdao proferido em casos repetitivos
IRDR e recursos especial e extraordinario repetitivos). Esse dispositivo diz
respeito especificamente a possibilidade de se intentar agdo rescisoria, para
acdo que se baseou nesses elementos (...) quando ndo deveria té-lo feito, pois
o caso decidido ndo se ajustava a norma contida na simula ou no precedente
utilizado como parametro decisorio.’!

Inciso VI — Fundada em prova falsa

Conforme preceitua o artigo 966, inciso VI do Codigo de Processo Civil, ¢ admissivel,
também, agdo rescisoria quando a decisao tiver se baseado em prova falsa, cuja falsidade tenha

sido objeto de a¢do criminal propria ou tenha sido provada na propria rescisoria.

Segundo entendimento de Fredie Didier, que a rescisdo somente ¢ possivel caso a
decisdo rescindenda tenha se fundado exclusivamente na prova falsa, pois, caso contrario, a

decisdo pode ser mantida com base em outra prova que nio aquela tida como falsa.®?

61 Idem, pg. 273.
62 DIDIER Jr., Fredie, Curso de direito processual civil: meios de impugnacdo as decisées judiciais e processo
nos tribunais, 14* edi¢ao reformada — Salvador: Editora Jus Podivm, 2017, pg. 570/571.
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J4, em sentido diverso do acima citado, a Prof.* Teresa Arruda Alvim defende que ndo
¢ necessario que a decisdo tenha se pautado unicamente na prova tida como falsa, mas esta deve

ter sido indispensavel para a conclusio da decisdo.%

Qualquer tipo de prova pode ser considerada falsa, podendo ser prova documental,

testemunhal, pericial, dentre outras.

Inciso VII — Fundada em prova nova

O inciso VII do artigo 966 do Cddigo de Processo Civil, que permite a agdo rescisoria
nos casos em que haja prova nova cujo autor nao tinha conhecimento e que foi obtida

posteriormente ao transito em julgado ¢ o que mais nos interessa para fins do presente trabalho.

Segundo Teresa Arruda Alvim esse inciso € o unico cuja hipotese ¢ de simples
rescindibilidade, que ndo decorre, pois, de alguma nulidade absoluta da decisao de mérito, se
tratando somente da descoberta de uma prova nova cuja existéncia era ignorada pelo autor ou

dela nio se pode fazer uso.®

A prova nova na qual baseia-se a acao rescisoria deve ser capaz, por si s0, de assegurar
a procedéncia da demanda, devendo ser provida de uma grande forga probatoéria para ser capaz

de alterar o resultado da decisdo que se pretende rescindir.

Uma das problematicas a serem discutidas no presente trabalho ¢ a seguinte: o réu de
uma a¢ao de infracao de patente, que foi condenado ao pagamento de indenizagao pela suposta
violagao do referido titulo patentario - e cuja sentenca transitou em julgado na justiga estadual
- obteve, apos o transito em julgado, decisdo favoravel em a¢do de nulidade da mesma patente

objeto da acdo de infragdo - a qual também transitou em julgado.

O réu poderia, pois, com base no fato novo — que ¢ a sentencga posterior que declarou a

nulidade da patente que tinha sido utilizada para condené-lo em agdo de infracdo ja transitada

6 ARRUDA ALVIM, Teresa. A¢do rescisoria e querela nullitatis: semelhangas e diferencas/ Teresa Arruda
Alvim, Maria Liicia Lins Conceigao. Sdo Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, pg. 284.
% Idem, pg. 284.
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em julgado — ajuizar uma a¢ao rescisdria para desconstituir a coisa julgada que o condenou pela
infracdo de uma patente que sequer existiu no mundo juridico? Isso porque, a patente foi

declarada nula e seus efeitos, como veremos adiante, retroagem a data de seu deposito.

Inciso VIII — Erro de fato

Também ¢ possivel ajuizar agdo rescisoria quando houver decisdo judicial pautada em

erro de fato, conforme previsto no artigo 966, inciso VIII do Cédigo de Processo Civil.

Segundo Fredie Didier, hd erro de fato “quando a decisdo rescindenda admitir fato
inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido”. Trata-se o erro de
fato, em sintese, de um “erro de percep¢do ou uma falha que escapou a vista do juiz” com

relacdo a um fato incontroverso, ainda segundo Didier.®®

Para se averiguar se houve ou ndo erro de fato, ¢ necessario o preenchimento de seis

requisitos, segundo Eduardo Arruda Alvim, quais sejam:

(a) deve dizer respeito a fato; (b) deve constar dos autos onde foi proferida a
decisdo rescindenda, ndo se admitindo produgéo de prova para demonstra-lo;
(c) deve ser causa determinante da decisdo; (d) a decisdo deve ter suposto um
fato que inexista ou supor um fato que ndo ocorreu; (e) sobre esse fato nao
pode ter havido controvérsia; (f) sobre esse fato ndo pode ter havido
pronunciamento judicial.®

4.4. Prazo para propositura da acio rescisoria

O prazo para propositura da agdo rescisoria, extingue-se em 2 (dois) anos contados do

transito em julgado da ultima decisdo proferida no processo, conforme preceitua o caput do

artigo 975 do Codigo de Processo Civil®’.

5 DIDIER Jr., Fredie, Curso de direito processual civil: meios de impugnacdo as decisées judiciais e processo
nos tribunais, 14° edi¢do reformada — Salvador: Editora Jus Podivm, 2017, pg. 579.

% ARRUDA ALVIM NETTO, José Manoel de; ASSIS, Araken de; ARRUDA ALVIM, Eduardo. Comentdrios
ao Codigo de Processo Civil, 2* Edigdo, Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, pg. 1057.

7 Art. 975. O direito a rescisdo se extingue em 2 (dois) anos contados do transito em julgado da ultima decisdo
proferida no processo.
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A unica exce¢do € a hipdtese do inciso VII do artigo 966 do mesmo diploma legal, que

se refere a obtengdo de prova nova.

Nesse caso, excepcionalmente o termo inicial sera contado a partir da data de descoberta
da prova nova, ndo excedendo o prazo méaximo de 5 (cinco) anos do transito em julgado da
ultima decisdo proferida no processo, conforme disposto no paragrafo 2° do artigo 975 do

Cddigo de Processo civil.
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5 ACAO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA (QUERELA NULLITATIS)

5.1. Natureza

A agdo declaratoria de inexisténcia, também conhecida como querela nullitatis
insanabilis, ¢ a agdo que busca impugnar a sentencga considerada inexistente, eivada de vicio

insanavel.

Esse € o caso, como ja mencionado no capitulo II, de sentencas inexistentes, proferidas,
por exemplo, com a auséncia de citagdo do réu; quando houve uma nulidade na sua citagio®,

ou quando ¢ proferida contra parte ilegitima®.

Assim, embora a sentenga exista no plano dos fatos, ela ¢ considerada como inexistente
no mundo juridico por lhe faltar os requisitos essenciais que possam configura-la como

sentenga.

A natureza dessa agdo ¢ declaratoria, como o proprio nome ja diz, sendo que a sentenga
ird declarar que aquela sentenca nunca existiu no mundo juridico, ou seja, declarar a sua

inexisténcia.

5.2. Hipéteses de cabimento

Como ja mencionado, a agdo declaratoria de inexisténcia ¢ cabivel contra sentencas

inexistentes.

A acdo declaratdria de inexisténcia ndo possui previsao expressa em nosso ordenamento

juridico.

%8 DIDIER Jr., Fredie, Curso de direito processual civil: meios de impugnacdo as decisées judiciais e processo
nos tribunais, 14° edi¢do reformada — Salvador: Editora Jus Podivm, 2017, pg. 656.

% ARRUDA ALVIM, Teresa. A¢do rescisoria e querela nullitatis: semelhangas e diferencas/ Teresa Arruda
Alvim, Maria Lucia Lins Concei¢do. Sdo Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, pg. 298.
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Ha autores, como Fredie Didier, que aduzem que o cabimento da querela nullitatis

170-71

estaria previsto no Coédigo de Processo Civi em seus artigos 525, inciso I e 535, inciso |

como impugnagio ao cumprimento de sentencga’?.

Sobre o cabimento da querela nullitatis em sede de impugna¢do ao cumprimento de

sentencga, o supracitado autor faz a seguinte ressalva:

“E possivel pensar, por exemplo, em a¢o autbnoma de invalidagio da decisio
judicial, em espécie atipica de defesa do executado. O Superior Tribunal de
Justiga, por exemplo, ja admitiu a querela nullitatis deduzida em uma agio
civil publica, proposta pelo Ministério Pablico para invalidar decisdo judicial
proferida sem a citagdo de um Estado-membro, no caso litisconsorte
necessario-unitario. E importante a ressalva, pois a hipotese do art. 525, 1,
CPC, refere-se apenas a decisdo que reconhece a existéncia de obrigacao, ¢
que, portanto, ¢é titulo executivo, pois somente essa da ensejo a atividade
executiva. Sentengas que nao tenham eficacia executiva, e que padecessem de
tal vicio, ndo poderiam ser invalidadas pela impugnagao, pois execugdo nao
haveria.”

Ademais, ¢ importante qualificar e exemplificar, mais uma vez, as hipdteses de sentenca

inexistente.

Para Teresa Arruda Alvim, os vicios transrescisorios — ou seja, que justificam o
cabimento da a¢do declaratéria de inexisténcia - podem ser desde uma sentenga com auséncia
de contetdo decisorio’®, quanto a falta de qualquer uma das condi¢des da acdo’ ou dos

pressupostos processuais de existéncia da agdo’.

70 Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntério, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimagao, apresente, nos proprios autos, sua
impugnagao.

§ 1° Na impugnacao, o executado podera alegar:

I - falta ou nulidade da citagdo se, na fase de conhecimento, o processo correu a revelia;

"1 Art. 535. A Fazenda Publica sera intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio
eletrénico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos proprios autos, impugnar a execug¢do, podendo arguir:
I - falta ou nulidade da citagdo se, na fase de conhecimento, o processo correu a revelia

2 DIDIER Jr., Fredie, Curso de direito processual civil: meios de impugnacdo as decisées judiciais e processo
nos tribunais, 14° edi¢do reformada — Salvador: Editora Jus Podivm, 2017, pg. 658.

3 ALVIM, Teresa Arruda. Nulidades do processo e da sentenga — 7* edigdo, rev., amp. e atual., com notas de
referéncia ao Projeto do Novo Codigo de Processo Civil — Sao Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, pg.
462.

4 Idem, pg. 464.

5 Idem, pg. 465.
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Em sua obra Nulidades do Processo e da Senten¢a’®, a Prof.® Teresa Arruda Alvim lista
algumas hipoteses de sentengas inexistentes mencionadas por Rodriguez’” e Ada Pellegrini’®,

e que, portanto, nao fazem coisa julgada material, quais sdo:

1. A sentenca sem contetido decisorio;

2. A sentenga sem condi¢des de produzir efeitos, porque incerta ou
impossivel;

3. A sentenca proferida por um nao juiz — como ¢ o caso de juizes afastados
ou aposentados;

4. A sentenca proferida contra pessoa inexistente ou sem legitimidade para a
causa;

5. A sentenca nao assinada;

6. Sentengas ilegiveis.

E importante mencionar, também, diante da natureza excepcional da a¢do declaratoria
de inexisténcia, que referida acdo s6 ¢ cabivel em casos ainda mais restritivos do que as
hipéteses de acdo rescisoria, considerando que os vicios, neste caso, sdo insanaveis €

gravissimos.

Nao por outro motivo, pela gravidade do vicio que importa a inexisténcia da sentenca,

tal agdo pode ser proposta a qualquer tempo, como veremos a seguir.

No entendimento da Prof.* Teresa Arruda Alvim, as sentengas mencionadas acima ndo
teriam aptiddo para transitar em julgado, razdo pela qual ndo devem ser atacadas por meio de
acdo rescisoria, pela falta do primeiro pressuposto para o cabimento da referida acao. Devem,
pois, ser atacadas por meio de agdo declaratoria de inexisténcia, meio adequado para se
questionar sentencas inexistentes, € que nao se sujeitam a limitagdo temporal, ao contrario da

acdo rescisoria.”’

Por fim, gostariamos de propor a seguinte indagacao quanto as hipoteses de cabimento

da acdo declaratoria de inexisténcia, utilizando o mesmo exemplo da problematica proposta na

76 ALVIM, Teresa Arruda. Nulidades do processo e da sentenca — 7* edi¢do, rev., amp. e atual., com notas de
referéncia ao Projeto do Novo Codigo de Processo Civil — Sao Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, pg.
469.

" RODRIGUEZ, Luiz A. Nulidades procesales, 2* Edi¢do, Buenos Aires: Editorial Universidad, 1994, pg. 49 e
seguintes.

8 GRINOVER, Ada Pellegrini. Direito processual civil, 2* edi¢do, Sdo Paulo: Bushatsky, 1975, pg. 158.

7 ALVIM, Teresa Arruda; e MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada: hipéteses de relativizagdo.
Sao Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, pg. 227.
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hipotese de agdo rescisoria fundada em prova nova: o réu de uma acdo de infracdo de patente,
que foi condenado ao pagamento de indenizagdo pela suposta violagdo do referido titulo
patentario - e cuja sentenga transitou em julgado na justica estadual - obteve, apds o transito em
julgado, decisdo favoravel em agdo de nulidade da mesma patente objeto da agcdo de infracao -

a qual também transitou em julgado.

A diferenca, nessa segunda hipotese, € que o Réu, mesmo apo6s ciéncia do fato novo que
poderia beneficid-lo em eventual agdo rescisoria, quedou-se inerte passados 5 (cinco) anos do
transito em julgado da sentenga que o condenou ao pagamento de indenizagdo pela sentenca

nula.

Poderia o Réu propor, a qualquer tempo, acao declaratoria de inexisténcia com base na
alegagdo de que a sentenca condenatoria proferida na acdo de infracdo seria inexistente, pois
lhe faltaria uma das condigdes da acdo (interesse de agir) ja que, como os efeitos da patente
retroagem e, portanto, aquele titulo poderia ser considerado inexistente, e, consequentemente,

a sentenca que utilizou de tal titulo como base para a condenagao do Réu?

Veremos a conclusdo sobre esse questionamento um pouco mais ao final do presente

trabalho.

5.3. Competéncia

A competéncia para a propositura da acdo declaratdria de inexisténcia ¢ a do juizo que
proferiu a sentenga tida como inexistente, podendo ser tanto o juizo de primeiro grau quanto o

Tribunal, segundo autores como Fredie Didier®® e Teresa Arruda Alvim®!.

O raciocinio ¢ o mesmo da competéncia para a a¢ao rescisoria, ja que sera do juizo que

proferiu a sentenga que se busca desconstituir.

80 DIDIER Jr., Fredie, Curso de direito processual civil: meios de impugnacdo as decisées judiciais e processo
nos tribunais, 14° edi¢do reformada — Salvador: Editora Jus Podivm, 2017, pg. 660.

81 ARRUDA ALVIM, Teresa. A¢do rescisoria e querela nullitatis: semelhangas e diferencas/ Teresa Arruda
Alvim, Maria Lucia Lins Concei¢do. Sdo Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, pg. 318
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Por outro lado, h4, também, parte da doutrina®? e da jurisprudéncia®*-**

que entende que
a competéncia seria do juizo singular, — a ndo ser nos casos de competéncia originaria do
Tribunal — vez que a acdo declaratoria de inexisténcia ¢ uma nova a¢do de conhecimento.

A primeira hipotese parece-nos mais adequada, posto que, caso a decisao tenha sido
proferida pelo Tribunal e a agdo declaratdria de inexisténcia fosse apreciada pelo juizo singular,

haveria uma viola¢do a hierarquia do Tribunal de Justica ou do 6rgdo superior que seria

competente.

5.4. Prazo

Como ja brevemente mencionado acima, ao contrario da agdo rescisoria, — que possui
prazo para a sua propositura determinado em lei — a agao declaratoria de inexisténcia ou querela

nullitatis pode ser proposta a qualquer tempo.

82 BERALDO, Leonardo de Faria. 4 Relativizagdo da Coisa Julgada que Viola a Constitui¢do. Rio de Janeiro:
América Juridica, 4° ed. 2004, pg. 152.

8 “Acdo Declaratéria (querela nullitatis insanabilis). Pretensdo de nulidade da sentenca por violagdo dos artigos
128 e 460 do CPC/73. Alegagdo de julgamento extra petita. Acorddo da 7 Camara de Direito Privado que
condenou autora no pagamento de prejuizos decorrentes da concorréncia desleal, o que ndo fora pleiteado na
peticdo inicial. Ndo se trata de pedido rescisorio o ajuizado, de modo que o Tribunal é incompetente
absolutamente para o conhecimento da a¢do declaratoria, devendo ser conhecido por juizo monocrdtico. Por
outro lado, a agdo competente ¢é a rescisoria, em razdo da alega¢do de violagdo literal de lei ou norma juridica.
Processo que deve ser julgado extinto sem apreciagdo do mérito, pela auséncia de pressuposto de desenvolvimento
vdlido do processo e inadequac¢do da via eleita.” — Acérdao proferido pelo Des. Rel. Silvério da Silva, da 4?
Camara de Direito Privado do Tribunal de Justica de Sao Paulo, nos autos da Acdo Rescisoria n® 2231285-
37.2016.8.26.0000, julgado em 08.02.2017 - (grifou-se).

8 “4 nulidade absoluta insandvel - por auséncia dos pressupostos de existéncia - é vicio que, por sua gravidade,
pode ser reconhecido mesmo apos o transito em julgado, mediante simples ac¢do declaratoria de inexisténcia de
relagdo juridica (o processo), ndo sujeita a prazo prescricional ou decadencial e fora das hipoteses taxativas do
art. 485 do CPC (agdo rescisoria). A chamada querela nullitatis insanabilis é de competéncia do juizo
monocratico, pois ndo se pretende a rescisdo da coisa julgada, mas apenas o reconhecimento de que a relagdo
processual e a sentenca jamais existiram” — Acorddo proferido pelo Ministro Castro Meira, da 2* Turma do
Superior Tribunal de Justiga, no julgamento dos Embargos de Declaragdo no Recurso Especial n® 1.015.133/MT,
10.08.2010.
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6 PROPRIEDADE INDUSTRIAL

6.1. Conceito e natureza

Dispde o artigo 1°, da Convencdo da Unido de Paris (CUP), acordo internacional que
versa sobre os direitos de propriedade industrial e da qual o Brasil € signatario, “a prote¢do da
propriedade industrial tem por objeto as patentes de invengdo, os modelos de utilidade, os

desenhos ou modelos industriais, as marcas de servico, o nome comercial e as indicacoes de

procedéncia ou denominagées de origem, bem como a repressdo da concorréncia desleal.”™®

Segundo Tavares Paes, a CUP foi a mais importante dentre as diversas convengdes
aderidas pelo Brasil, a qual ¢ amplamente utilizada em nosso ordenamento juridico até os dias

atuais®:

A Convencdo de Paris desempenha um papel fundamental no ambito da
regulamentacdo internacional da Propriedade Industrial. Antes de haver uma
legislacdo internacional especifica acerca das marcas e patentes, havia a
necessidade maior estabilidade nas transagdes internacionais. Entdo em 1878,
iniciaram-se discussdes sobre a propriedade industrial, foram os tragos da
Convengao de Paris - CUP. A CUP foi aprovada em 1883 e revisada diversas
vezes, motivo pelo qual continua em vigor. Foi a primeira legislagdo a garantir
um tratamento juridico igualitario em matéria de propriedade industrial a
todos os paises signatarios. A administracdo ¢é realizada pela Organizagio
Mundial da Propriedade Industrial (OMPI) ¢ sua finalidade ¢ estipular regras
para o tratamento e protecdo da Propriedade Industrial, além de considerar
todos os paises membros como parte de uma mesma “Unido”. A Convengao
de Paris ¢ fundamentado em torno de trés principios: do tratamento nacional,
do tratamento unionista ¢ do direito de prioridade. O primeiro principio
garante que os Estados membros e as pessoas domiciliadas ou que possuam
estabelecimento comercial ou industrial neles o0 mesmo tratamento dado aos
nacionais. Esse principio supera a ideia de reciprocidade e reduziu o problema
de xenofobia. O segundo principio evitou os conflitos legislativos entre os
Estados ao estabelecer requisitos minimos a serem seguidos por todos os
signatarios. O terceiro e ultimo principio é previsto pelo art. 4 da CUP, o qual
dispde que quem requer o registro de qualquer dos elementos da Propriedade
Industrial em um dos paises da denominada Uni2o pode requer a proteg¢ao nos
demais paises signatarios. A partir desse principio, quem tem prova de uso ou
registro anterior quem o direito de uso.

85 Disponivel em <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf>; Decreto Lei n® 75.572/1975, Convengio da
Unido de Paris.

8 PAES, P. R. Tavares. A Nova Lei da Propriedade Industrial. Sio Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 1996,
pgs. 14/15.
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A protegao dos direitos sobre as criagdes industriais, no Brasil, depende da concessao
de um titulo pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), uma vez que o nosso
sistema ¢ atributivo — ou seja, a propriedade adquire-se apds a concessao de tal titulo pelo
Estado, mediante pagamento de taxas e preenchimento dos requisitos necessarios para a outorga

do titulo que se pretende obter.

O INPI ¢ o orgao responsavel por aplicar as leis relacionadas a propriedade industrial e
sua atividade principal ¢ analisar e julgar os pedidos de patentes de invengdo, modelos de

utilidade, desenhos industriais e marcas.

Atualmente, vigora a Lei de Propriedade Industrial (Lei n® 9.279/96), que regula os

direitos e obrigagdes relativos aos direitos de propriedade industrial.

O titulo concedido pelo INPI (carta patente, certificado de registro de marca/desenho
industrial) confere ao seu titular o direito de exclusividade na exploracdo daquele objeto de
protecao e o direito de proibir terceiros nao autorizados de explora-los, incentivando a inovagao

e o desenvolvimento tecnologico.

Para fins do presente trabalho, cumpre mencionar as patentes de invengdo e de modelo

de utilidade.

6.1.1. Patentes

6.1.1.1. Conceito e natureza

Para melhor elucidar o conceito da patente de inven¢do, ¢ importante, inicialmente,

definir o conceito de invengao.

Segundo GAMA CERQUEIRA, “a inven¢do, pela sua origem, caracteriza-se como

uma criagdo intelectual, como o resultado de uma atividade inventiva do espirito humano, pelo
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modo de sua realizagdo, classifica-se como uma criag¢do de ordem técnica; e, pelos seus fins,

constitui um meio de satisfazer as exigéncias e necessidades praticas do homem.”. %’

Ja a patente de inveng¢ao ¢ “um titulo expedido pela administracao publica, que confere
ao seu titular, durante um periodo determinado, um monopo6lio sobre a invengdo e sobre suas

diversas exploracdes industriais e comerciais™®®,

A definigdo de Jacques Labrunie® sobre o conceito de patente de invenco no sistema

brasileiro é:

A patente de inven¢do €, na verdade, o titulo conferido pelo Estado ao titular
da invengdo, ou aos seus sucessores, através do 6rgdo competente, apos a
verificagdo das condigdes legais de patenteabilidade. No Brasil, tal 6rgio é o
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), uma autarquia federal
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior,
responsavel pelo processamento e concessao das patentes, nos termos da Lei
n. 5.648, de 11 de dezembro de 1970. O ato de concessdo de uma patente ¢ ato
administrativo.

Resumidamente, podemos definir a patente como um documento que confere ao seu
titular o direito de exploracao exclusiva daquela invengao por um prazo determinado, que € de

20 (vinte) anos contados da data de deposito do pedido perante o INPI.

O titular da inven¢@o objeto da patente passa a ter uma grande vantagem competitiva no
mercado, obtendo lucro decorrente de sua exploragdo exclusiva pelo periodo de vinte anos e,
também, trazendo beneficios a sociedade pela existéncia de novas invengdes que proporcionam

um maior desenvolvimento econdmico e tecnoldgico de maneira geral.*

Como a invengdo s6 ¢ protegida caso o 6rgdo estatal — no caso, o INPI — reconhega o
direito do inventor, ha uma discussdo na doutrina quanto a natureza do registro patentario, se

os efeitos decorrentes de tal registro seriam atributivos ou declaratorios.

87 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, 2* Edi¢do, Sdo Paulo, Revista dos Tribunais,
1982, pg. 213.

8 PHELIP, Bruno. Protection et valorisation des inventions — brevets frangais et étrangers. 2* edigdo, Paris, J.
Delmas et Cie, 1971, pg. 3.

8 LABRUNIE, Jacques. Direito de Patentes: Condigbes Legais de Obtengdo e Nulidades. Barueri, SP: Manole,
2006, pg. 6.

% CAMARA Jr., Eduardo da Gama. Reflexos e efeitos das agdes de nulidade de patentes nas a¢des de infragdo de
patentes. Revista da ABPI n° 120, set/out 2012, pg. 4.
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Parte da doutrina como Gama Cerqueira’' e Breuer Moreno®? defendem que a natureza
do registro ¢ declaratdria, pois o direito j& existiria e ¢ apenas reconhecido pelo registro, de

modo que a origem do direito estaria na invengao.

Por outro lado, inexistindo o registro, ndo ha que se falar em direito de propriedade do

titulo e exclusividade, de modo que o registro atribui ao seu titular tais prerrogativas.

Jacques Labrunie®® defende que a posi¢do mais correta seria de que a natureza do
registro da patente ¢ mista, pois “declara a existéncia da invencao e da presenca das condi¢des
legais de patenteabilidade, reconhecendo o direito do inventor a sua invengdo” mas “é também
constitutivo do direito de propriedade temporaria, com a consequente exploragdo exclusiva da

invencdo”.

Quanto a natureza juridica das patentes, por se tratar de bem imaterial, a maior critica
da doutrina ¢ no sentido de que ndo ha como enquadra-la somente nos direitos de propriedade
puros, em razao do seu aspecto imaterial, porém, também nao ha como enquadra-las somente

nos direitos pessoais, pois também h4 um carater patrimonial no sistema de patentes.

Sobre o assunto, grande parte da doutrina, como Luiz Leonardos®, defende que, apesar
do aspecto imaterial dos bens de propriedade intelectual, o enquadramento mais adequado seria
o dos direitos de propriedade classicos e ja previstos no Codigo Civil, pois o bem juridico

tutelado seria, no fim, a propriedade do bem imaterial:

Ele é um direito absoluto, patrimonial, oponivel erga omnes, ou seja, o seu
titular dispde do usus, do fructus, e do abusus sobre os bens que constituem o
seu objeto. As Unicas diferencas sobre a propriedade comum estao, assim, no
carater incorporeo do bem e na temporalidade do direito. Mas, nem um nem
outro, como se viu, sdo peculiaridades que descaracterizam a esséncia do
direito. [...] o direito do titular da invengdo patenteada ¢ um direito de
propriedade, idéntico a qualquer outra propriedade do direito comum, como
regulada no Codigo Civil.

%1 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, 2* Edigdo, Sdo Paulo, Revista dos Tribunais,
1982, pg. 203.

%2 MORENO, P.C. Breuer. Tratado de patentes de invencion. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1957, pg. 485.

93 LABRUNIE, Jacques. Direito de Patentes: Condig¢des Legais de Obtengdo e Nulidades. Barueri, SP: Manole,
2006, pg. 8.

% LEONARDOS, Luiz. 4 natureza do direito sobre a invengdo patenteada. Tese de mestrado da Universidade
Gama Filho, 1983, f1. 99.



43

José Roberto d’Affonseca Gusmio®, por outro lado, defende a criagio de um regime
juridico sui generis, aduzindo que a protecao classica dos direitos de propriedade ndo seria
suficiente para os bens de propriedade imaterial, pois estes precisariam de uma garantia

especial, como protegdo a contrafacdo, dentre outras violagdes possiveis.

6.1.1.2. Requisitos

Existem dois tipos de patente, a patente de invengao e o modelo de utilidade. A patente

196

de inveng¢ao, conforme prevé o artigo 8° da Lei de Propriedade Industrial”™, € protegida quando

atende aos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicacdo industrial.

Ja a patente de modelo de utilidade, por sua vez, ¢ protegida quando presentes os
mesmos requisitos da patente de invengdo, porém, o artigo 9 da Lei de Propriedade Industrial®’
ao invés de dispor sobre o conceito de atividade inventiva, dispde sobre a presenca de “ato

inventivo, que resulte em melhoria funcional” do objeto de uso pratico.

E importante destacar que os trés requisitos, tanto da patente de invengdo quanto da
patente de modelo de utilidade, devem estar presentes de forma independente e cumulativa para

a sua protegao.

Assim, enquanto a patente de invengao pode proteger métodos, composi¢ao, compostos,
processos, além dos produtos em si, a patente de modelo de utilidade ¢ mais restrita e somente

se aplica para o aprimoramento de objetos ou parte deles.

O requisito da novidade esta presente no artigo 11da Lei de Propriedade Industrial®®,
que prevé que a patente de invengao e a patente de modelo de utilidade sdo considerados novos

quando ndo compreendidos no estado da técnica.

% GUSMAO, José Roberto d’Affonseca. L acquisition du droit sur la marque au Brésil. Paris, LITEC, 1990, pg.
47.

% Art. 8° E patenteavel a invengao que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicagio industrial.
97 Art. 9° E patenteavel como modelo de utilidade o objeto de uso pratico, ou parte deste, suscetivel de aplicagdo
industrial, que apresente nova forma ou disposi¢do, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional
no seu uso ou em sua fabricacao.

% Art. 11. A invengdo e o modelo de utilidade sdo considerados novos quando ndo compreendidos no estado da
técnica.
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Por sua vez, o pardgrafo 1° do mesmo dispositivo legal® conceitua o estado da técnica
como tudo aquilo tornado acessivel ao publico antes da data do deposito ou pedido de patente,

no Brasil ou no exterior, ressalvadas as hipdteses dos artigos 12, 16 ¢ 17.

LABRUNIE!® conceitua que a novidade na invengio significa que ela jamais poderia
ter sido revelada ou divulgada antes da data do seu depdsito. Cumpre ressaltar que a divulgagao
deve ser publica e de tal modo que a pessoa ou o grupo de pessoas possa entender a revelagao

da referida invengao.

O segundo requisito, da atividade inventiva, estd previsto no artigo 13 da Lei de
Propriedade Industrial'”, o qual conceitua que a invengdo ¢ dotada de atividade inventiva
quando ndo decorre de maneira evidente ou 6bvia do estado da técnica para um técnico no

assunto.

Em sintese, ainda que a invengao seja nova, ela exige um certo avango técnico, um certo
nivel de criatividade que nao pode decorrer de maneira 6bvia para os conhecimentos de um

técnico no assunto.

Por fim, quanto ao ultimo requisito, da aplicacdo industrial, implica dizer que a invengao
deve ser reproduzida em escala industrial e em qualquer tipo de industria, conforme previsao

do artigo 15 da Lei de Propriedade Industrial'%%.

998 1° O estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao publico antes da data de dep6sito do
pedido de patente, por descrigdo escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior,
ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

100 L ABRUNIE, Jacques. Direito de Patentes: Condigées Legais de Obtengdo e Nulidades. Barueri, SP: Manole,
2006, pg. 60.

101 Art. 13. A invengdo ¢ dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, ndo decorra de
maneira evidente ou 6bvia do estado da técnica.

102 Art. 15. A invengdo e o modelo de utilidade sdo considerados suscetiveis de aplicagdo industrial quando possam
ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de industria.
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6.1.1.3. Prazo de vigéncia

O artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial'® dispde que a patente de invengdo vigora
pelo prazo de 20 (vinte) anos da data de seu deposito, ao passo que a patente de modelo de

utilidade ¢ valida por 15 (quinze) anos, também contados da sua data de deposito.

6.1.1.4. Nulidade administrativa da Patente

Como ja mencionado anteriormente, a patente ¢ concedida por meio de um ato
administrativo do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) apds processo
administrativo para exame do pedido de patente, no qual sdo analisados os requisitos de
patenteabilidade e, também, os requisitos formais do pedido de patente (previstos no artigo 19

e seguintes da Lei de Propriedade Industrial).

Caso nao tenham sido cumpridas algumas das exigéncias formais dos artigos 19 e
seguintes da Lei de Propriedade Industrial, o INPI pode intimar o depositante a cumprir a
exigéncia e sanar eventual falha constante no pedido de patente e at¢ mesmo restringir o escopo

do seu pedido.

Também ha a possibilidade de terceiros interessados se manifestarem durante o
procedimento administrativo sobre eventuais irregularidades ou formais no pedido ou sobre a

auséncia de algum dos requisitos legais para a concessao da patente.

Caso o INPI venha a conceder uma patente que ndo preenche os requisitos legais para
tanto, qualquer interessado — incluindo o préprio INPI — pode pedir a nulidade administrativa

da patente, conforme previsao do artigo 50 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 50. A nulidade da patente sera declarada administrativamente quando:
I - ndo tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais;

II - o relatdrio e as reivindicag¢des ndo atenderem ao disposto nos arts. 24 ¢ 25,
respectivamente;

103 Art. 40. A patente de invengdo vigorara pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15
(quinze) anos contados da data de depdsito.
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III - o objeto da patente se estenda além do contetido do pedido originalmente
depositado; ou

IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades
essenciais, indispensaveis a concessao.

A legitimidade para a instaurag¢@o do processo administrativo de nulidade, por sua vez,
esta presente no artigo 51 da Lei de Propriedade Industrial, o qual dispde que “o processo de
nulidade podera ser instaurado de oficio ou mediante requerimento de qualquer pessoa com

legitimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessdo da patente”.

No caso, qualquer pessoa, seja fisica ou juridica, que tenha interesse na livre exploragao
do objeto abrangido pela patente de invencao possui legitimo interesse para obter a nulidade

daquela patente.

Ato continuo, o titular da patente ¢ intimado a se manifestar no prazo de sessenta dias
(artigo 52 da Lei de Propriedade Industrial), e o INPI emitira um parecer, abrindo nova
oportunidade de manifestagdo as Partes (ao titular e ao requerente), conforme dispde o artigo

53 da Lei de Propriedade Industrial'®.

Apo6s manifestacao das Partes quanto ao Parecer do INPI, o processo administrativo de
nulidade sera decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se, assim, a fase administrativa

(artigo 54 da Lei de Propriedade Industrial'%%).

Encerrada a fase administrativa, ainda ha a possibilidade de ingresso com acao judicial
questionando a validade do ato administrativo que manteve a concessao da patente que foi

objeto de discussdo no processo administrativo de nulidade, como veremos adiante.

104Art. 53. Havendo ou ndo manifestagdo, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitird parecer,
intimando o titular ¢ o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias.

105 Art. 54. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que nio apresentadas as manifestagdes, o processo
sera decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instancia administrativa.
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7 ACAO DE NULIDADE DE PATENTE

Todo ato administrativo pode ser revisto pelo judiciario em virtude do principio do

controle judicial dos atos administrativos.

O artigo 56 da Lei de Propriedade Industrial dispde que “a a¢do de nulidade poderd ser
proposta a qualquer tempo da vigéncia da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com

legitimo interesse”.

Referida acdo deve, necessariamente, ser proposta na Justica Federal e com participagao
obrigatoria do INPI no feito (artigo 57 da Lei de Propriedade Industrial), na qualidade de
litisconsorte sui generis, conforme decisao recente proferida pelo Superior Tribunal de
Justica'®®.

Segundo o instituto Dannemmann Siemsen'” em seus comentarios a lei de Propriedade
Industrial “nada impede, é certo, que, uma vez em juizo, o INPI venha a rever seu entendimento,

reconhecendo a procedéncia do pedido do autor”.

Desse modo, a a¢ao de nulidade ¢ a acdo por meio da qual o interessado na obtencao da
nulidade da patente de inven¢do ou de modelo de utilidade podera solicitar a revisdao do ato
administrativo do INPI que concedeu o referido titulo, com base na comprovacao do legitimo
interesse ¢ demonstre que o titulo foi concedido contrariamente ao disposto na Lei de

Propriedade Industrial.

O rito dessa acdo ¢ o rito comum ¢ a inicial deve seguir os mesmos requisitos do artigo

319 do Codigo de Processo Civil.

196 Recurso Especial n® 1.775.812/RJ, Min. Relator Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 19/03/2019: “4
legitimidade processual do INPI tem cardter sui generis, uma vez que sua atuagdo é obrigatoria em demandas
de nulidade de marca e tem por finalidade a proteg¢do da concorréncia e dos consumidores, e ndo a defesa de
interesse individual da instituicdo. 6. A andlise da legitimidade do INPI em cada demanda deve tomar em
consideragdo a conduta processual inicialmente adotada pelo Instituto, para além da tradicional avalia¢do
in status assertionis.”

197 IDS — Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentarios a Lei da Propriedade
Industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 340.
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Nos casos da agdo de nulidade, contudo, o prazo para contestagdo tanto do titular do
registro quanto do INPI ¢ de 60 (sessenta) dias, e estd previsto expressamente no artigo 175,

§1° da Lei de Propriedade Industrial

E possivel, inclusive, requerer a concessdo de tutela de urgéncia ou evidéncia, a

depender do caso, requerendo a suspensao dos efeitos da patente.

Tal previsao, além da previsao geral do Codigo de Processo Civil em seus artigos 300 e
seguintes, também possui previsdo expressa na Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 56,
§2° que dispde que: “o juiz podera, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensdo

dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais proprios.”.

Desse modo, o INPI, apds sua citacdo, realizara um novo exame do mérito da patente
anulanda, sob o prisma das provas técnicas e argumentos trazidos pelas Partes, opinando pela
validade ou ndo do referido titulo de acordo com os requisitos de patenteabilidade previstos na

Lei de Propriedade Industrial (novidade, atividade inventiva e aplicagdo industrial).

Com relagdo as provas, ¢ comum a realiza¢do de pericia técnica para se averiguar a
nulidade da patente, mormente considerando a complexidade técnica da matéria objeto da

demanda.

7.1. Prazo

H4 uma certa controvérsia, doutrindria e jurisprudencial, quanto ao prazo para

propositura da a¢dao de nulidade da patente.

O artigo 56 da Lei de Propriedade Industrial prevé que “a agdo de nulidade poderd ser
proposta a qualquer tempo da vigéncia da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com

legitimo interesse.”.

Assim, o prazo determinado por lei para a propositura da agdo de nulidade ¢ enquanto

viger a patente.
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Por seu turno, o paragrafo 1° do mesmo dispositivo legal dispde que “a nulidade da

1

patente podera ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.’

Considerando que o Superior Tribunal de Justica, por meio do julgamento do Recurso
Especial n° 1.132.449/PR!%, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, firmou a tese no sentido
de que a nulidade da patente ndo mais poderia ser declarada incidentalmente nos autos de uma
acdo de infracdo quando arguida como matéria de defesa, mas tdo somente por meio de agao
declaratéria de nulidade propria, de competéncia da Justica Federal e com participagao do INPI,

109

ha quem entenda'™” que o paragrafo 1° do artigo 56 estenda a possibilidade de ajuizar a acdo de

nulidade mesmo apds expirada a patente.

Nesse sentido, ha parte da doutrina, como Gama Cerqueira''’, que defende a

possibilidade de ingressar com a a¢ao de nulidade da patente mesmo ap0s a sua extingao:

A acdo de nulidade das patentes de invengdo prescreve em trinta anos'!'!, por
se tratar de nulidade de pleno direito e nao fixar a lei outro prazo para o seu
exercicio. Pode, pois, a agdo ser promovida enquanto o privilégio estiver em
vigor e ainda depois de sua extingdo.

112

Waldemar Ferreira''2, Carvalho de Mendonga!'® e Jacques Labrunie''* também seguem

esse mesmo entendimento, defendendo que o interessado em obter a decretagdo da nulidade

108 1 4 alegagdo de que é invdlido o registro, obtido pela titular de marca, patente ou desenho industrial perante
o INPI, deve ser formulada em agdo propria, para a qual é competente a Justica Federal. Ao juiz estadual ndo é
possivel, incidentalmente, considerar invalido um registro vigente, perante o INPI. [...] 2. A impossibilidade de
reconhecimento incidental da nulidade do registro ndo implica prejuizo para o exercicio do direito de defesa do
réu de uma agdo de abstencdo. Nas hipoteses de registro irregular de marca, patente ou desenho, o terceiro
interessado em produzir as mercadorias indevidamente registrada deve, primeiro, ajuizar uma a¢do de nulidade
perante a Justica Federal, com pedido de antecipacdo dos efeitos da tutela. Assim, todo o peso da demonstragdo
do direito recairia sobre o suposto contrafator que, apenas depois de juridicamente respaldado, poderia iniciar
a comercializagdo do produto.

199 Juiz federal Eduardo André Brandio de Brito Fernandes, conforme sentenga proferida nos autos do processo
0047840-07.2018.4.02.5101/RJ, em tramite perante a 25* Vara Federal da Se¢do Judiciaria do Rio de Janeiro.

110 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, 2* Edi¢do, Sdo Paulo, Revista dos Tribunais,
1982, pg. 532

1 Atualmente, o prazo maximo de prescrigdo é de 10 (dez) anos, conforme previsto no art. 205 do atual Codigo
Civil.

112 FERREIRA, Waldemar. Tratado de direito comercial brasileiro. 5* edi¢do, Sdo Paulo: Freitas Bastos, 1962,
pg. 568.

113 MENDONCA, Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. 5* edi¢do, Sdo Paulo: Freitas Bastos, 1957,
pg. 177.

114 LABRUNIE, Jacques. Direito de Patentes: Condigées Legais de Obtengdo e Nulidades. Barueri, SP: Manole,
2006, pg. 121.
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mesmo apods expirada a vigéncia da patente, pois poderia sofrer risco de indenizagdo pelo

periodo passado por crime de violagdo de patente.

7.2. Requisitos para a propositura da acdo de nulidade

Como ja mencionado acima, a a¢@o de nulidade da patente pode ser proposta, a qualquer
tempo durante a vigéncia do titulo patentario e por qualquer pessoa — inclusive o proprio INPI

— que tenha legitimo interesse na declaragdo de invalidade da patente.

O legitimo interesse, no caso, deve ser comprovado pelo autor da agdo, que esta sendo
acionado por conta da patente que se pretende anular em acao propria, ou por ter algum interesse

na exploracao daquela patente.

Ainda, por se tratar de um direito real, dependendo do caso, a propria coletividade
podera ajuizar a agdo de nulidade, como no caso, por exemplo, de se objetivar a nulidade de
uma patente referente a um certo medicamento em falta no mercado para que se possa produzir

a sua versao genérica, com base no interesse publico.

Também ¢ requisito para a agdo de nulidade, como ja dito acima, que a demanda seja
proposta perante o foro da Justica Federal e com a participacdo obrigatéria do INPI, ja que se
busca justamente a anulacdo do ato da referida autarquia, bem como do titular da patente, que

terd a oportunidade de se defender.

Podemos considerar como requisito para a propositura da acao de nulidade que a patente
esteja dentro do seu prazo de vigéncia (10 anos a partir de sua concessao ou 20 anos a partir de
seu deposito, nao podendo ultrapassar esse segundo prazo) — apesar de haver discussao e certa
controvérsia pela doutrina e pela jurisprudéncia quanto a interpretagdo do artigo 56 da Lei de
Propriedade Industrial quando o titular da patente espera a sua extingdo para ingressar com agao
cominatdria, por exemplo, ou quando a patente ¢ extinta por falta de pagamento de uma de suas

anuidades.
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No entender da doutrina mais abalizada, como Pontes de Miranda'’®, Gama

9

Cerqueira''®, Carvalho de Mendonga'!’, Jacques Labrunie!'8, Tavares Paes'!” e Newton

Silveira'?’, a invalidade da patente se trata de um ato nulo, e ndo anulavel.

7.3. Efeitos

Os efeitos da nulidade da patente sdo ex func, ou seja, os seus efeitos retroagem, como

se a patente fosse inexistente.

Nesse mesmo sentido, dispde LABRUNIE!?!:

A declaracdo de nulidade tem efeitos diferentes da mera expira¢do do prazo
de validade da patente, pois aquela gera efeitos ex tfunc, como se a patente
nunca tivesse existido. Portanto, havera casos em que terceiros terdo interesse
juridico na decretacdo de nulidade, mesmo apoés a expiracao da patente.

Em resumo, a patente nula: ndo produz efeitos, ndo pode ser sanada, seus efeitos sdo

erga omnes € ex tunc.m

Desse modo, caso haja eventual exploracdo comercial da invengdo patenteada,
anteriormente tida como ato ilicito, uma vez declarada a nulidade da referida patente, ndo ha

que se falar em atos de contrafacao.

115 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado, 4* edigdo, Sdo Paulo: Revista dos
Tribunais, 1977, pg. 371.

116 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. 2* edi¢do, Sdo Paulo: Revista dos Tribunais,
1982, pg. 499.

H7MENDONCA, Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. 5* edi¢do, Sao Paulo: Freitas Bastos, 1957,
pg. 166.

118 L ABRUNIE, Jacques. Direito de Patentes: Condigées Legais de Obtengdo e Nulidades. Barueri, SP: Manole,
2006, pg. 105.

119 PAES, P. R. Tavares. Nova lei de propriedade industrial. Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, pg. 61

120 SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual, 3* edi¢do, Barueri: Manole, 2005, pg. 39

12l LABRUNIE, Jacques. Direito de Patentes: Condigées Legais de Obtengdo e Nulidades. Barueri, SP: Manole,
2006, pg. 121.

122 SANTOS, J. M. de Carvalho. Cédigo civil brasileiro interpretado, 6* edigdo, Sdo Paulo: Freitas Bastos, 1958,
pg. 232/233.
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Jacques Labrunie exemplifica que até mesmo os royalties obtidos pela patente nula
podem ser declarados indevidos'?* — e, desse modo, entendemos que devem ser restituidos a

parte que os pagou.

Além disso, eventuais contratos que versam sobre a patente nulificada sdo nulos.!?*

Quanto as pessoas atingidas pela declaracao de nulidade da patente, ¢ importante
mencionar que, ao contrario dos demais casos nos quais geralmente os efeitos da agdo somente
atingem as partes que participaram do processo, a nulidade da patente possui efeitos erga

omnes, afetando ndo s6 as partes do processo.

E possivel, também, que haja nulidade parcial da patente, atingindo somente alguma ou

algumas das suas reivindicagoes.

7.4. Natureza da sentenca

A natureza da sentenga que reconhece a nulidade da patente ¢ declaratéria, ou seja,

declara a nulidade do ato administrativo de concessio da patente!?,

126

Pontes de Miranda'“®, por outro lado, entendia que se trata de sentenca de natureza

desconstitutiva por invalidade, nos seguintes termos:

Se a concep¢do romana ainda subsiste, a agdo de nulidade é declaratoria
negativa, e o juiz profere que ndo existe o ato juridico. Se outra é a concepgao
do direito positivo, como acontece no sistema juridico brasileiro, a agdo ¢é
constitutiva negativa; o ato juridico foi feito, é nulo, e a sentenca decreta-lhe
a nulidade, empurrando-o para a inexisténcia.

I2LABRUNIE, Jacques. Direito de Patentes: Condi¢oes Legais de Obtengdo e Nulidades. Barueri, SP: Manole,
2006, pg. 108

124 MOUSSERON, Jean-Marc. Le droit du breveté d’invention — contribution a une analyse objective. Paris:
LGDJ, 1962, pg. 991

125 LABRUNIE, Jacques. Direito de Patentes: Condigées Legais de Obtengdo e Nulidades. Barueri, SP: Manole,
2006, pg. 114

126 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado, 4* edigdo, Sdo Paulo: Revista dos
Tribunais, 1977, pg. 75/79.
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O entendimento que se demonstra mais adequado ¢ aquele primeiro, defendido por
Jacques Labrunie e por maior parte da doutrina, de que a natureza da sentenc¢a proferida na acao

de nulidade é de natureza declaratoria.

Por fim, ha quem entenda que a sentenga também possui carater mandamental em parte
decisum, com relacdo ao INPI, pois, ainda segundo Jacques Labrunie, determina o
cancelamento da referida patente, bem como a sua publicagdo, pela autarquia, na Revista de

Propriedade Industrial.'?’

7.5. Possibilidade de conexao e a prejudicialidade externa entre a a¢io de infracio e a

aciao de nulidade

Ainda, nos casos em que o autor propde a acao de nulidade com o objetivo de defender-
se de eventual agdo de infracdo ajuizada pelo titular da patente perante a justica estadual, ¢

importante ressaltar o instituto da conexao e da prejudicialidade perante as duas demandas.

O artigo 55 do Codigo de Processo Civil, preceitua que “reputam-se conexas 2 (duas)

ou mais agoes quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”.

Sobre o assunto, Céssio Scarpinella Bueno'?® comenta que ¢ possivel reunir demandas

que possuam comunhao de objeto ou causa de pedir, vejamos:

A conexdo ¢ o instituto processual que enseja a reunido de demandas que
estejam sendo discutidas pelo Estado-juiz em diferentes processos, quando
houver comunhio de objeto ou causa de pedir, de acordo com o artigo 103'%,
A finalidade da regra encontra-se afinadissima ao modelo constitucional do
direito processual civil porque o julgamento conjunto de causas conexas evita
que um mesmo conflito de direito material ou, pelo menos, um conflito que,
no plano material, deriva de fatos muito proéximos, se nao idénticos, receba
disparidade de solugdes perante o Poder Judiciario.

127 LABRUNIE, Jacques. Direito de Patentes: Condigées Legais de Obtengdo e Nulidades. Barueri, SP: Manole,
2006, pg. 129

128 BUENO, Cé4ssio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil 2, Tomo 1, Sdo Paulo: Saraiva,
2011, pg. 78.

129 Atual artigo 55 no Cédigo de Processo Civil de 2015.
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Assim, o instituto da conexao ¢ um aspecto relevante a ser considerado em demandas

nas quais se discuta o mesmo titulo patentario.'>

Isso porque, ainda que as demandas ndo possuam exatamente a mesma causa de pedir,
— pois na ag¢do de infrag¢do o pedido ¢ pelo reconhecimento da violagdo e na a¢do de nulidade o
pedido ¢ pela nulidade — as agdes versam sobre a mesma patente, de modo que ha identidade
parcial suficiente para justificar a conexao, ou, ainda, a suspensao da ac¢ao de infragdo por conta

da prejudicialidade externa.

Fredie Didier conceitua a questdo da prejudicialidade como matéria que pode prejudicar

o proprio mérito da agao:

Considera-se questdo prejudicial aquela de cuja solucdo dependera ndo a
possibilidade nem a forma do pronunciamento sobre a outra questdo, mas o
teor mesmo desse pronunciamento. A segunda questdo depende da primeira
ndo no seu ser, mas do seu modo de ser. A questdo prejudicial funciona como
uma espécie de placa de transito, que determina para onde o motorista (juiz)
deve seguir. Costuma-se dizer que as questdes prejudiciais podem ser objeto
de um processo autonomo.

Como exemplo de questdo prejudicial, podemos mencionar que a agao de nulidade da
patente apresenta prejudicialidade ao desfecho da acdo de infragdo envolvendo a mesma
patente, razao pela qual tal prejudicialidade deveria ser alegada para que se evite decisdes
conflitantes.

t131

Nessa mesma esteira ¢ o entendimento de Lélio Denicoli Schmidt'”' em relacdao a

prejudicialidade entre as agdes de infracdo e nulidade nos casos envolvendo Propriedade

Industrial:

Pode ocorrer que o mesmo registro de marca ou a mesma patente que
fundamenta a acdo de abstencdo de uso e indenizacdo em curso na Justica
Estadual seja questionada em acdo de nulidade proposta pelo réu perante a
Justica Federal. Ha prejudicialidade entre essas a¢des? A nosso ver sim. A
nulidade, se declarada, retroage a data do deposito do pedido de registro ou da

130 CAMARA Jr., Eduardo da Gama. Reflexos e efeitos das acées de nulidade de patentes nas agées de infracdo
de patentes. Artigo publicado na Revista da ABPI n°® 120, Set/Out 2012, pg. 6.

131 SCHMIDT, Lélio Denicoli. Da competéncia em agbes de propriedade industrial: questées polémicas. In:
ROCHA, Fabiano de Bem da (Coord.) Capitulos de processo civil na propriedade intelectual. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2009, pg. 52.
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patente (arts. 48 e 167 da Lei n°® 9.279/1996) e seu titular ¢ considerado como
nunca tendo adquirido direito algum sobre a marca ou invengdo. A nulidade
do titulo ¢ questdo subordinante e logicamente antecedente a qualquer agéo
em que se procura assegurar sua eficacia, como ¢ o caso da agdo de
contrafagdo perante a Justi¢ca Estadual. Ninguém pode ser condenado a cessar
0 uso ou pagar indenizagdo por infringir um titulo invalido. No dizer de
Agostino Ramella, a nulidade da patente ou do registro quando suscitada no
Jjuizo da contrafagdo ‘‘faz surgir uma questao prejudicial que vem definida no
curso deste, ou separadamente, mantendo em suspenso a defini¢do da agdo

”

de contrafagdo, cujo éxito ¢ dependente daquela outra.”.

Assim, a agdo de infracdo deveria ser suspensa até o julgamento final da acdo de

nulidade, de modo a evitar decisdes logicamente conflitantes.

Porém, infelizmente, nem sempre a questao da prejudicialidade externa suscitada pelas
partes ¢ acatada pelo juizo estadual, razao pela qual, muitas vezes, a decisdo do juizo federal
declarando a nulidade da patente somente ¢ proferida apds ja existir sentenca transitada em
julgado condenando o réu por infragdo de uma patente que nunca existiu, portanto, nunca
produziu efeitos no mundo juridico, o que nos leva as solugdes trazidas no presente trabalho —

propositura de acdo rescisoria ou querela nullitatis, a depender do caso.
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8 ENTENDIMENTO DA JURISPRUDENCIA SOBRE AS HIPOTESES DE
CABIMENTO DA QUERELA NULLITATIS E DE ACAO RESCISORIA EM
CASOS ENVOLVENDO PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Como ja visto acima, o cabimento de acdo declaratéria de inexisténcia ¢ medida
excepcionalissima, sendo pouco discutida em nosso ordenamento juridico e pelos Tribunais

patrios.

Ha poucas decisdes que entendem como cabivel a a¢do rescisoria em casos envolvendo
propriedade industrial, sendo que apenas foi encontrada uma agdo que julgava procedente a
rescisoria para o retorno dos autos ao juizo de primeiro grau a fim de que pudesse ser elaborado
laudo pericial para averiguar se houve violacdo do modelo de utilidade pela Ré, que foi revel,

vejamos:

Rescisoria de sentenca — Acdo declaratéria (contrafagdo de patente) —
Aplicacdo do disposto no art. 496, VI, do CPC — Revelia que nao € apta a
configurar reprodu¢do de modelo de utilidade — Elementos constantes dos
autos origindrios que ndo permitem conclusdo — Pericia técnica que se
mostrava necessaria — Art. 345, IV, do CPC — Violagdo a norma legal
configurada — Agf8o julgada procedente, para rescindir o decisum,
determinando o retorno do processo a fase instrutoria.

(TJSP. Acdo rescisoria n° 2134936-98.2018.8.26.0000, Rel. Des. Grava
Brazil, 2* Camara de Direito Empresarial, j. em 11.03.2019)

Por outro lado, também encontramos decisdao proferida pelo E. Tribunal de Justiga de
Sao Paulo entendendo que a decretagdo de nulidade proferida em sede de sentenga pela Justica

Federal nao teria o condao de afastar a eficacia do titulo executivo objeto da agdo:

Acdo declaratdria (marcas e patentes), em fase de liquidagao do titulo judicial,
indeferiu o pleito de suspensdo da execugdo - Inconformismo - N&o
acolhimento - Diante da imutabilidade da coisa julgada, na Justiga comum, a
qual reconheceu o direito a indenizagdo em litigio que teve em conta a
violagdo de patente e também de marca, o fato superveniente (sentenca néio
transitada em julgado que decretou a nulidade da patente, na Justica
Federal) nio é apto a inibir a eficicia do titulo judicial objeto da execucio
- Decisdo mantida - Recurso desprovido.

(TJSP. Agravo de Instrumento n° 2144339-62.2016.8.26.0000, Rel. Des.
Grava Brazil, 8* Camara de Direito Privado, j. em 09.11.2016) — grifou-se.
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O E. Tribunal Regional Federal da 2* Regido, também, ja entendeu pela falta de interesse
de agir nos casos em que a declaragdo de nulidade ¢ proferida no curso da acdo, acolhendo a

rescisao do julgado para extinguir a agdo sem resolu¢ao de mérito:

ACAO RESCISORIA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - EXTINCAQ
DA PATENTE NO CURSO DO PROCESSO - PERDA DE OBJETO -
FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINCAO DO PROCESSO SEM
JULGAMENTO DE MERITO. I - Vé-se que a patente em tela ja se extinguiu
no curso do processo, resultando em titulo sem condigdes de produzir
quaisquer efeitos, totalmente exaurido, sem possibilidade de reversdo de
nenhuma espécie. Il - Diz-se que ha interesse de agir quando o provimento
jurisdicional postulado ¢ efetivamente Util ao demandante, capaz de conceder
o bem de vida perseguido. III - E nem se alegue que o interesse de agir possa,
ainda, advir, da possibilidade de interposicdo de agdes regressivas, pela
populagdo em geral, que - hipoteticamente - poderia ter se beneficiado com a
extingdo da patente, caso esta tivesse caido em dominio publico no prazo
assinalado pelo INPI. IV - Nada mais absurdo, a uma, por ndo se poder
conceber interesse hipotético, devendo a lesdo ser efetiva e nao presumida. E
a duas, porque o direito de regresso pressupde a existéncia de uma relagéo
contratual, ou pratica de ato ilicito, ndo se visualizando, no caso, nenhuma
dessas hipoteses. V - Extingdo do feito, sem julgamento de mérito. por perda
de objeto.

(TRF2. Acao rescisoria n° 0018699-66.2008.4.02.0000, Rel. Des. Fed.
Messod Azulay Neto, 1? Se¢ao Especializada, j. em 21.10.2010)

Ademais, apesar de ndo haver decisdes expressamente acolhendo a agdo declaratoria de
inexisténcia, foram encontradas diversas decisdes, principalmente em sede de cumprimento de
sentenca, que extinguiram o cumprimento com base na declaragao de nulidade ou da posterior
exting¢do do titulo pelo INPI, entendendo que como a nulidade possui efeitos ex tunc, o titulo
nunca produziu efeitos, de modo que eventual indenizagdo com base no referido titulo seria

inexigivel:

Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisdo que rejeitou a
impugnacdo ao cumprimento de sentenca apresentada pela agravante. Agdo
subjacente ajuizada em 26/04/2012, visando a tutela do DI n°. 6303465-4, com
validade por dez anos contados a partir de 07/10/2003. Sentenga de
improcedéncia. Apelo do autor/agravado parcialmente provido por este E.
TJSP (Ap. n°. 0015420-10.2012.8.26.0007; Rel. Enio Zuliani; j. 26/03/2013).
Transito em julgado. Cumprimento de sentenca. Impugnacio fundada na
extincdo, pelo INPI, do registro do DI, com efeitos retroativos a
07/10/2008. Resposta a impugnacio fundada na autoridade da coisa
julgada e na inexisténcia de fato novo. Inteligéncia do disposto no art. 525,
§ 1°, do CPC/15. Evidéncia de que, em marc¢o/2017, o INPI extinguiu o
registro do DI n°. 6303465-4, por falta de pagamento da respectiva taxa
quinquenal de manutencio (arts. 108 e 119/120 da L.PI). Relevante fato
superveniente. V. acorddo exequendo assentado em premissa juridica ndo
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mais verificada (validade/vigéncia do registro do DI, cf. art. 108 da LPI),
impossibilitando o cumprimento do julgado. Protegdo a propriedade industrial
condicionada ao atendimento dos requisitos e condi¢des legais pertinentes,
sob pena de indevido privilégio e flagrante ilegalidade. Descabimento de agao
rescisoria para desconstituicdo da coisa julgada. Auséncia de enquadramento
ao art. 966 do CPC/15. Inexisténcia de violagdo a eficacia preclusiva da coisa
julgada, cuja autoridade nio se confunde, em absoluto, com o reconhecimento
de um direito perpétuo e ilimitado no tempo, isto sim sem qualquer amparo
no ordenamento juridico patrio. Precedentes. Insubsistente o direito de fundo,
ndo ha falar em incidéncia de multa diaria dele decorrente. Precedentes. Na
falta de argumentos aptos a infirmar as convicgdes judiciais ja esposadas, tem-
se que a liminar deferida deve ser confirmada, para determinar a extingdo do
incidente de cumprimento de sentenga. Sucumbéncia devida, a luz do
precedente proferido pelo C. STJ no julgamento do recurso especial repetitivo
n®. 1.134.186/RS. Conquanto o art. 85, § 2°, do CPC/15 defina o proveito
econdmico e o valor da causa como critérios de arbitramento dos honorarios
sucumbenciais, nada obsta a apreciagdo equitativa pelo Juizo, com
fundamento no § 8° do referido dispositivo, a luz das diretrizes insculpidas no
sobredito § 2°, incisos I a IV. Considerando a diminuta complexidade da
causa, ¢ de se reconhecer a razoabilidade e adequacdo da fixacdo do 6nus
sucumbencial, por equidade, no patamar de R$ 2.500,00, montante apto a bem
remunerar o causidico da agravante no caso concreto, sem excessos ou
desvios. Agravo de instrumento provido

[...]

No caso vertente, a agravante alega ilegitimidade do agravado (inciso II),
inexigibilidade da obrigacdo (inciso III) e superveniéncia de causa extintiva
da obrigacdo (inciso VII), fazendo-o ao argumento de insubsisténcia da
validade do titulo de propriedade industrial invocado. Realmente, consta dos
autos que, em mar¢o/2017, o INPI extinguiu o registro do desenho industrial
n°®. 6303465-4, de titularidade do agravado, por falta de pagamento da
retribuicao prevista nos artigos 108 e 120, ambos da Lei n°. 9.279/1996 (LPI),
retroagindo os efeitos da referida decisdo a data de 08/10/2008 (fls. 56/57 ¢
63). Trata-se, a toda evidéncia, de relevante fato superveniente, na medida em
que, da leitura do v. acérdao exequendo (fls. 18/30), denotase que a conclusio
judicial de exclusividade de exploragdo reconhecida ao agravado partiu da
premissa (ndo mais verificada) de plena vigéncia do registro de desenho
industrial, nos termos do art. 108 da LPI (fls. 22, segundo paragrafo).

Com efeito, é cedigo que a protecdo a propriedade industrial condiciona-se ao
atendimento, pelo interessado, dos requisitos e condigdes legais pertinentes,
ai incluido o recolhimento da taxa quinquenal de manutencao (arts. 119 e 120,
ambos da LPI), sob pena de atribuigdo indevida de uma auténtica imunidade
a regulagdo administrativa existente, o que concederia ao agravado um
privilégio totalmente desarrazoado, além de constituir-se em ilegalidade
flagrante.

Tampouco € hipotese de agdo rescisoria para desconstituicdo da coisa julgada,
haja vista 0 ndo enquadramento do caso vertente em qualquer dos incisos do
art. 966 do CPC/15. Como visto, a situacio em analise nio versa sobre
prova nova, mas sim sobre a superveniéncia de fato capaz de alterar a
premissa juridica sobre a qual se fundou a prépria coisa julgada
(validade do registro no INPI), tornando impossivel o cumprimento do

julgado.
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(TJSP. Agravo de Instrumento n° 2106509-28.2017.8.26.0000, Rel. Des.
Carlos Dias Motta, 1* Camara Reservada de Direito Empresarial, j. em
14.05.2018) — grifou-se.

APELACAO - Marcas e patentes - A¢io cominatoria - Pretensio do autor a
indenizagao, sob o argumento de que a ré estaria fabricando e comercializando
indevidamente produto denominado "delimitador de areas para jardinagem",
do qual ¢ titular de registro no INPI - Liminar concedida e agdo julgada
procedente - Agravo retido ndo conhecido - Recurso relativo aos efeitos da
apelagdo que deve ser interposto por instrumento art. 522, caput CPC - Apelo
da ré - Fatos novos - Registro extinto pelo INPI em acolhimento a processo
administrativo de nulidade Registro do autor que padeceu do vicio da
nulidade - Decisao de anulacao que tem eficicia ""ex tunc', retroagindo a
data do_depésito_do pedido Anulacio de todos os atos judiciais de
protecio ao produto conferido ao autor tendo em vista que ato nulo nio
produz_efeitos Sentenca reformada para julgar improcedente a acéo,
revogada a liminar anteriormente concedida Agravo retido ndo conhecido,
Recurso da ré provido.

(TJSP. Apelagdo n°. 0002883-37.2009.8.26.0152, Des. Rel. Egidio Giacoia,
3% Camara de Direito Privado, j. em 09.04.2013)

Como visto acima, apesar de ndao haver muitas decisdes proferidas por nossos tribunais
envolvendo o cabimento de acdo rescisoria ou de querela nullitatis em casos nos quais a patente
¢ declarada nula ap6s condenacdo, podemos concluir, com base nas poucas decisdes que
encontramos sobre o assunto especifico, que seria cabivel a agdo declaratoria de inexisténcia

com base na falta de interesse de agir do autor da a¢do de infragao.
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9 CONCLUSAO

Com base em nossos estudos e analise sobre o cabimento da ag@o rescisoria e da a¢do
declaratéria de inexisténcia, bem como das particularidades de cada uma dessas agdes e de seus
requisitos, juntamente com os institutos do direito processual civil no que concerne as condigdes
da acdo e das hipdteses e distingdes entre sentencas nulas e inexistentes, apesar de parecer
cabivel, em um primeiro momento, a agdo rescisoria com fundamento no inciso VII do art. 966
do Codigo de Processo Civil, julgamos que a medida adequada ¢ a acdo declaratoria de
inexisténcia (querela nullitatis), por se tratar de vicio insanavel contido na sentencga pautada em

titulo inexistente.

Isso porque, na agdo em que foi proferida a sentenga condenatdria ndo hé interesse de
agir da parte autora, uma vez falta uma das condigdes da agdo. A rigor, inexiste o direito
(titularidade da patente) que embasou a acdo de infragdo — ja que a declaragao de nulidade,
como vimos, possui efeitos ex func e erga omnes. Nesse contexto, a sentenca condenatoria €
inexistente porque foi proferida num processo, cujo direito de acdo ndo foi regularmente
exercido devido a falta de uma de suas condi¢des — o interesse de agir e, portanto, a sentenca

condenatéria ndo transita em julgado.

Por sua vez, como o transito em julgado € requisito essencial para o cabimento de acao
rescisoria, tal medida nao seria adequada, o que foi, inclusive, ressaltado por alguns julgados

proferidos pelo Tribunal de Justi¢a de Sao Paulo, como mencionado acima.

Outrossim, se a patente foi invalidada e, portanto, ¢ inexistente, poderiamos dizer que a
sentenca fundada somente nela também o seria, ndo sé pela falta de interesse de agir, quanto
pela inexisténcia do titulo em si, sendo vicio de natureza transrescisoria e que pode ser alegado

a qualquer momento por meio de agao propria.

Por fim, também com base nos precedentes encontrados, verificamos que a
jurisprudéncia entende pela possibilidade de simples alegacao da nulidade/extingao do titulo
sob o qual se funda eventual cumprimento de sentenca, por simples peticdo, — sendo que

podemos fazer um paralelo com a tese defendida por Fredie Didier'*?, porém, ao invés do art.

132 DIDIER Jr., Fredie, Curso de direito processual civil: meios de impugnagédo as decisées judiciais e processo
nos tribunais, 14* edi¢ao reformada — Salvador: Editora Jus Podivm, 2017, pg. 658.
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525, 1, podemos mencionar o art. 525, incisos Il e VII do CPC — sendo que diversos precedentes
de nossos tribunais extinguem o cumprimento de sentenga em se tratando de nulidade posterior

da patente ou do desenho industrial, o que também corrobora com o cabimento da querela

nullitatis.
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