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RESUMO

O presente estudo analisa a tutela jurisdicional das patentes no Brasil a partir da fragmentacao
decorrente da separacdo de competéncias entre a Justica Federal, responsavel pelas agdes de
nulidade de patentes, e a Justica Estadual, competente, em regra, para processar e julgar acdes
de infragdo, contrafacdo e indenizagdo. Parte-se da premissa de que essa estrutura bifurcada
pode comprometer a eficiéncia, a previsibilidade e a coeréncia das decisoes judiciais em matéria
patentaria, especialmente diante da tramitagdo paralela de demandas relacionadas a validade e
a violagao do mesmo titulo. A pesquisa adota o método dedutivo, complementado pelo método
comparativo, com base em revisdo bibliografica, andlise normativa e exame de precedentes
judiciais relevantes. Como paradigma comparativo, investiga-se o modelo europeu instituido
pelo Unitary Patent Package e pelo Unified Patent Court (UPC), concebido para enfrentar a
dispersdo jurisdicional dos litigios de patentes mediante uma estrutura especializada e
centralizada. O estudo examina a organizacdo e o funcionamento do UPC, seus efeitos
transnacionais, a redu¢do de custos de transagdao e os impactos da centralizagao decisoria na
uniformizagdo jurisprudencial. Conclui-se que o modelo europeu ndo pode ser transposto
integralmente ao contexto brasileiro, em razdo das diferencas institucionais e constitucionais
existentes. Todavia, a experiéncia do UPC oferece importantes pardmetros para o
aperfeicoamento da tutela jurisdicional das patentes no Brasil, especialmente no que se refere a
coordenacdo entre validade e infracdo, a especializacdo judicial e & promo¢do de maior
seguranga juridica.

Palavras-chave: Patentes; Propriedade industrial; Tutela jurisdicional; Unified Patent Court;
Centralizagao decisoria.

1 INTRODUCAO

O presente trabalho tem por objetivo analisar a fragmentacao jurisdicional dos litigios
de patentes no Brasil, especialmente a partir da separac@o entre as agdes de nulidade, em regra
submetidas a Justica Federal, e as acoes de infragdo, contrafagao ¢ indenizagdo, normalmente
julgadas pela Justica Estadual. O tema possui relevancia porque a patente, embora seja um titulo
de exclusividade concedido pelo Estado, produz efeitos diretos nas relagdes privadas e no
mercado. Assim, quando a validade do titulo e a apuragdo da infracdo sdo discutidas em
processos distintos, o problema deixa de ser apenas processual e passa a envolver seguranca
juridica, eficiéncia e previsibilidade decisoéria.

A pesquisa adota 0 método dedutivo como abordagem, partindo da analise do modelo
brasileiro de tutela jurisdicional das patentes para, em seguida, examinar a experiéncia europeia
do Unified Patent Court (UPC) como paradigma comparativo. Como metodologia complementar,
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utiliza-se o método comparativo, a fim de verificar em que medida a centralizagdo decisoria
adotada pelo sistema europeu pode oferecer parametros uteis ao debate brasileiro. O estudo
também se apoia em pesquisa bibliografica, andlise normativa e pesquisa jurisprudencial,
especialmente a partir de precedentes do Superior Tribunal de Justiga (STJ) e do Supremo
Tribunal Federal (STF) relacionados a matéria patentaria.

Em um primeiro momento, busca-se compreender como se estrutura o contencioso
de patentes no Brasil, com énfase na reparticdo de competéncias entre Justica Federal e Justiga
Estadual e nos efeitos praticos da separagdo entre validade e infracdo. Na sequéncia, o trabalho
volta-se ao estudo do Unitary Patent Package e do UPC, examinando como a Europa buscou
responder a fragmentacdo dos litigios patentdrios por meio de uma jurisdicdo comum,
especializada e com decisdes dotadas de efeitos em multiplos Estados participantes.

Considerando esse panorama, o trabalho analisa a centralizacao decisoria como possivel
vetor de uniformizagao e eficiéncia, abordando a reducao de custos de transagao, a relagao entre
celeridade processual e garantias de defesa e a importancia da especializacao judicial em disputas
tecnicamente complexas. Por fim, s3o desenvolvidas proposi¢des para o sistema brasileiro, com
analise sobre a possibilidade de uma corte federal especializada, o papel uniformizador dos
precedentes e os desafios constitucionais, econdmicos e técnicos de qualquer proposta de maior
centralizacao.

A hipotese adotada ¢ a de que o UPC ndo pode ser simplesmente reproduzido no Brasil
como féormula pronta, mas oferece elementos relevantes para repensar a fragmentacao
jurisdicional brasileira. Sob essa perspectiva, pretende-se demonstrar que a eficiéncia da tutela
patentaria depende ndo apenas de normas materiais adequadas, mas também de mecanismos
capazes de aproximar discussdes juridicamente conectadas, fortalecer a especializagdo judicial e
conferir maior coeréncia as decisdes em matéria de patentes.

2 O CENARIO BRASILEIRO: A FRAGMENTACAO JURISDICIONAL E SEUS
GARGALOS

Na dogmatica da Propriedade Intelectual, o perito judicial e parecerista Milton Lucidio
Ledo Barcellos propde que o regime brasileiro de patentes seja submetido a uma vetorizagdo
axiolodgica, fundada na clausula finalistica do artigo 5°, XXIX, da Constituicao Federal, em
estrita observancia ao interesse social e ao desenvolvimento tecnolégico e econdmico do pais’.
O efeito logico dessa premissa € a superagdo de uma compreensdo positivada, de viés
peremptoriamente jusnaturalista, acerca dos direitos do inventor; em seu lugar, defende-se a
subsisténcia de uma correlagdo, preponderante e harmdnica, entre as teorias utilitarista e do
plano social, culminando na denominada teoria do ttil-social®. Parte-se, ainda, do escopo e da
eficacia hermenéutica do principio da igualdade no direito patentario nacional, notadamente a
partir das balizas da igualdade material, da livre concorréncia e da fun¢ao social e constitucional
do sistema de patentes®.

A tutela jurisdicional das patentes no Brasil parte de uma tensao que aparece na propria
estrutura do instituto. A patente € um direito outorgado pelo Estado aquele que exerce atividade

I BRASIL. [Constitui¢do (1988)]. Constitui¢io da Republica Federativa do Brasil de 1988. Brasilia, DF:
Presidéncia  da  Republica, 1988. Disponivel  em: https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/
constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 15 jun. 2026.

BARCELLOS, Milton Lucidio Ledo. Patentes e inteligéncia artificial: desafios transponiveis. Revista Rede
de Direito Digital, Intelectual & Sociedade, Curitiba, v. 4, n. 8, p. 91-109, 2024. Disponivel em:
https://revistas.ufpr.br/rrddis/article/view/99424/75068. Acesso em: 16 jun. 2026. p. 91 e p. 95-96.
BARCELLOS, Milton Lucidio Ledo. Limites e possibilidades hermenéuticas do principio da igualdade no
direito de patentes brasileiro. 2010. 184 f. Tese (Doutorado em Direito) — Faculdade de Direito, Pontificia
Universidade Catolica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. Disponivel em: https://tede2.pucrs.br/tede2/
bitstream/tede/4137/1/430228.pdf. Acesso em: 16 jun. 2026. p. 3, p. 6-7 ¢ p. 9-10.



inventiva e, a0 mesmo tempo, funciona como mecanismo de incentivo e investimento®. Essa
caracteristica explica por que o titulo patentario ndo pode ser compreendido apenas como um
direito privado comum. Embora seja explorado economicamente nas relagdes entre particulares,
sua origem depende de um ato administrativo praticado pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI), o que faz com que sua validade também possa ser submetida ao controle
jurisdicional’.

Essa dupla dimensdo ajuda a explicar a fragmentagdo do modelo brasileiro. De um lado,
estao as discussoes voltadas a validade do titulo patentario, que envolvem o controle do ato
concessivo e, por isso, sio submetidas a Justica Federal®. De outro, estdo as a¢des de infragio,
contrafagdo e indenizagao por perdas e danos, normalmente dirigidas contra um suposto infrator
e processadas perante a Justica Estadual. A doutrina identifica esse arranjo como um sistema
bifurcado: validade e infragdo sdo discutidas por vias distintas, ainda que possam surgir de uma
mesma controvérsia econdmica e tecnolégica’.

A dificuldade nao esta apenas na existéncia de duas vias processuais, mas na forma
como elas se relacionam. Em termos praticos, a separagdo entre validade e infragdo parece
organizada em abstrato, porém se torna problematica quando aplicada a litigios concretos. A
acdo de infragdo pressupde a existéncia de uma patente valida; se a validade desse mesmo titulo
¢ questionada em outro processo, perante outra esfera jurisdicional, a tutela judicial passa a
operar sobre uma base ainda instavel. Esse descompasso pode aumentar custos, prolongar a
solucdo definitiva do conflito e abrir espaco para decisdes que nem sempre dialogam entre si®.

Em matéria de patentes, esse problema tem impacto que ultrapassa os limites do
processo. A incerteza sobre a validade ou a eficacia do titulo interfere na forma como empresas
avaliam riscos, negociam licencgas, desenvolvem produtos e decidem investir em inovagao. Isso
ocorre porque a patente ndo € apenas um instrumento de exclusividade individual: ela também se
relaciona com a divulgagdo de conhecimento técnico, a concorréncia € o incentivo ao
desenvolvimento tecnologico®. Assim, quando o sistema judicial nio oferece uma resposta
minimamente coerente sobre a estabilidade do titulo, a insegurancga juridica atinge também o
ambiente econdmico em que a tecnologia sera explorada.

Embora a concentragdo de litigios patentarios em determinados 6rgdos jurisdicionais
possa favorecer maior familiaridade com a matéria, ela ndo elimina a raiz da fragmentacao.
A complexidade técnica desses conflitos frequentemente exige analise especializada e apoio

4 SICHEL, Ricardo Luiz; MAGALHAES, Gabriel Ralile de Figueiredo. Economia e direito da propriedade
industrial: um estudo comparado entre os pedidos de registro de patente no Brasil e em economias
desenvolvidas. Revista Semestral de Direito Econémico, Porto Alegre, v. 1, n. 1, €0103, 2021. Disponivel em:
http://resede.com.br/index.php/revista/article/view/8/3. Acesso em: 1 jun. 2026. p. 2.

> BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; BARBOSA, Denis Borges. O codigo da propriedade industrial conforme
os tribunais: comentado com precedentes judiciais: volume 1: patentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. p.
747-748.

¢ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; BARBOSA, Denis Borges. O cédigo da propriedade industrial conforme
os tribunais: comentado com precedentes judiciais: volume 1: patentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. p.
747-748.

7 ALVES, Tatiana Machado; PINHO, Roberto Rodrigues Monteiro de. Alegacdo de nulidade de patente na

Justica estadual: uma proposta de interpretacdo sistematica e teleologica do artigo 56, §1° da Lei da

Propriedade Industrial. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 26, €577, p. 1-11, 2024. Disponivel em:

https://ojs.emerj.com.br/index.php/revistadaemerj/article/view/577. Acesso em: 1 jun. 2026. p. 2.

ZINGALES, Nicolo et al. Litigios de patentes essenciais: uma perspectiva brasileira. Rio de Janeiro: FGV Direito

Rio, 2025. p. 97-98.

9 GARCEZ JUNIOR, Silvio Sobral; ELOY, Bruno Ramos; SANTOS, Jodo Antonio Belmino dos. A qualidade
dos privilégios patentarios concedidos no Brasil sob a otica das agdes judiciais de nulidade de patentes. Revista
Direito GV, Sao Paulo, v. 17, n. 1, e2116, 2021. Disponivel em: https://www.scielo.br/j/rdgv/a/k3jWPZfdgV
tg8jn9tVjfwKd/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 1 jun. 2026. p. 2.



pericial, sobretudo quando se discutem infragdo, validade e alcance da tecnologia protegida'°.
Ainda assim, a validade do titulo ¢ a violagao do direito de exclusividade continuam submetidas
a esferas distintas, com limites proprios de competéncia''. A especializagdo, portanto, pode
aperfeigoar parte do sistema, mas nao resolve sua divisdo estrutural.

Desse modo, o cenario brasileiro revela uma tensdo entre a legitimidade da reparti¢do de
competéncias e a necessidade pratica de maior integracdo na tutela jurisdicional das patentes. A
fragmentacdo deixa de ser apenas uma técnica de distribui¢do de competéncia e passa a afetar a
propria qualidade da tutela jurisdicional. A partir dessa constatagdo, o proximo ponto examina o
nucleo juridico dessa divisdo: o sistema dual de competéncia, que separa a desconstituicdo do
titulo patentario, vinculada a Justi¢a Federal e a participacao do INPI, da tutela contra infracao,
contrafagdo e perdas e danos, em regra apreciada pela Justica Estadual.

2.1 Osistema dual de competéncia: a separacgio entre a Justica Federal e a Justica Estadual

Em matéria de patentes, a competéncia jurisdicional depende, sobretudo, da natureza da
pretensao levada ao Judiciario. Quando se questiona a validade do titulo, discute-se o proprio
ato concessivo praticado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial'?. Quando se aponta
a pratica de infracdo ou contrafagdo, o debate se desloca para a violagdo do direito de
exclusividade no plano das relagdes privadas'>.

Nas acoes declaratorias de nulidade, o centro da controvérsia é a validade do ato
administrativo que concedeu a patente. Por isso, a demanda ndo se limita a analise dos requisitos
técnicos de patenteabilidade, como novidade, atividade inventiva ou suficiéncia descritiva. O
objetivo, em esséncia, é desconstituir um titulo concedido por autarquia federal'®. Dai a razio
pela qual a agdo de nulidade deve ser ajuizada perante a Justi¢a Federal, com a interveng¢ao do
INPI quando este nao figurar como autor.

As acdes de infragdo, contrafacdo e indenizag¢do por perdas e danos decorrem de outra
problematica. Nelas, o titular ndo busca retirar a patente do mundo juridico, mas impedir ou reparar
a exploragdo ndo autorizada da tecnologia protegida. O foco da demanda estd na conduta
atribuida ao suposto infrator: saber se determinado produto, processo ou atividade economica
invadiu o espaco de exclusividade assegurado por titulo patentario. Por isso, em regra, essas
a¢des tramitam perante a Justica Estadual .

Contudo, a aparente clareza dessa divisdo enfraquece quando se observa a dindmica
concreta do litigio. A a¢do de contrafacdo pressupde a existéncia de uma patente valida; ao mesmo
tempo, a defesa do réu pode depender justamente da afirmacao de que aquele titulo ndo deveria
ter sido concedido. Assim, embora a competéncia anulatéria permanega vinculada a Justica

ZINGALES, Nicolo et al. Litigios de patentes essenciais: uma perspectiva brasileira. Rio de Janeiro: FGV Direito

Rio, 2025. p. 97-98.

ZINGALES, Nicolo et al. Litigios de patentes essenciais: uma perspectiva brasileira. Rio de Janeiro: FGV Direito

Rio, 2025. p. 97-98.

12 BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; BARBOSA, Denis Borges. O c6digo da propriedade industrial conforme
os tribunais: comentado com precedentes judiciais: volume 1: patentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. p.
747-748.

13 ALVES, Tatiana Machado; PINHO, Roberto Rodrigues Monteiro de. Alegagio de nulidade de patente na

Justica estadual: uma proposta de interpretacdo sistematica e teleologica do artigo 56, §1° da Lei da

Propriedade Industrial. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 26, €577, p. 1-11, 2024. Disponivel em:

https://ojs.emerj.com.br/index.php/revistadaemerj/article/view/577. Acesso em: 1 jun. 2026. p. 2.

ZINGALES, Nicolo et al. Litigios de patentes essenciais: uma perspectiva brasileira. Rio de Janeiro: FGV Direito

Rio, 2025. p. 98.
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Federal, a validade da patente pode ingressar no processo estadual como questio defensiva'®.

E nesse ponto que o art. 56, §1°, da Lei de Propriedade Industrial assume papel central'’.
O dispositivo admite que a nulidade da patente seja arguida, a qualquer tempo, como matéria
de defesa. Essa previsao, contudo, ndo transforma a Justica Estadual em juizo competente para
desconstituir definitivamente o ato concessivo. Ha diferenga relevante entre considerar a nulidade
como fundamento defensivo, com efeitos restritos ao caso concreto, e anular a patente com
efeitos para além das partes'®.

A distingao foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justica no julgamento dos Embargos
de Divergéncia em Recurso Especial n. 1.332.417/RS, em 2024'. A Segunda Se¢do admitiu a
argui¢do incidental de nulidade de patente e de desenho industrial em acao de infragdo perante a
Justica Estadual, mas delimitou os efeitos dessa analise: o reconhecimento incidental nao faz
coisa julgada material sobre a validade do titulo, ndo produz efeitos erga omnes e nao substitui a
acdo propria de nulidade perante a Justica Federal.

Com isso, a orientagdo atual do STJ torna o sistema menos rigido, mas nao elimina sua
estrutura bifurcada. A Justi¢a Estadual pode considerar a nulidade como questdo incidental,
enquanto a desconstituicdo definitiva da patente continua vinculada a Justica Federal e a
participagdo do INPI. Essa solu¢do revela o ponto sensivel do modelo brasileiro: o sistema tenta
compatibilizar a ampla defesa do réu na acao de infracdo com a preservacao da competéncia
federal sobre o ato concessivo. A partir dessa tensdo, o proximo topico passa a examinar os efeitos
praticos da tramitagdo paralela sobre a eficiéncia, a previsibilidade decisoria e a uniformidade da
tutela jurisdicional das patentes.

2.2 A eficiéncia em xeque: o risco de decisdes contraditorias e a auséncia de uniformizacao
jurisprudencial no STJ

A separacdo entre validade e infragdo, embora juridicamente estruturada no sistema
brasileiro, produz seus efeitos mais sensiveis quando as agdes passam a tramitar simultaneamente.
A mesma patente pode fundamentar uma agao de infracdo perante a Justi¢a Estadual e, a0 mesmo
tempo, ser questionada em a¢ao autonoma de nulidade perante a Justica Federal. Nessa dindmica,
o problema deixa de ser apenas a divisdo abstrata de competéncias e passa a envolver a capacidade
do sistema de coordenar decisdes que dizem respeito a0 mesmo titulo patentario?’.

Em termos praticos, a dificuldade decorre do fato de que essas demandas nao
necessariamente caminham no mesmo ritmo. A a¢do de infragdo pode avangar com base na

16 ALVES, Tatiana Machado; PINHO, Roberto Rodrigues Monteiro de. Alegagdo de nulidade de patente na
Justica estadual: uma proposta de interpretacdo sistematica e teleologica do artigo 56, §1°, da Lei da
Propriedade Industrial. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 26, €577, p. 1-11, 2024. Disponivel em:
https://ojs.emerj.com.br/index.php/revistadaemerj/article/view/577. Acesso em: 1 jun. 2026. p. 5.
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leis/19279.htm. Acesso em: 15 jun. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justica (STJ). Embargos de Divergéncia em Recurso Especial n.
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presun¢do de validade da patente, enquanto a acdo de nulidade ainda discute se o titulo deve
permanecer no mundo juridico. Com isso, a tutela contra a suposta violagao pode ser concedida
antes de uma defini¢do segura quanto a validade do proprio direito invocado. O risco, portanto,
nao se limita a existéncia de dois processos, mas a possibilidade de que eles produzam efeitos
praticos desalinhados.

Essa situacao ¢ especialmente delicada porque a alegacao de nulidade suscitada perante a
Justica Estadual tem alcance limitado. O juizo estadual pode considerar argumentos de invalidade
como matéria defensiva, mas ndo tem competéncia para revogar definitivamente a patente. A
desconstituicdo do titulo permanece vinculada a Justica Federal, em razdo do ato administrativo
de concessao praticado pelo INPI. Assim, mesmo quando a nulidade aparece no processo
estadual, ela ndo resolve integralmente a instabilidade gerada pela tramitacio paralela®'.

A orientagdo do Superior Tribunal de Justica no Recurso Especial (REsp) n.
1.332.417/RS reduziu parte da inseguranca ao admitir a arguicdo incidental de nulidade em
acdo de infragdo, com efeitos restritos ao processo entre as partes>>. Ainda assim, essa solucdo
ndo equivale a um mecanismo de coordenacdo entre as agdes. O STJ delimitou os efeitos da
analise incidental, mas nao eliminou a possibilidade de que infragdo e nulidade continuem sendo
discutidas em esferas distintas, por juizos diferentes e com consequéncias processuais proprias.

A falta de coordenacdo também repercute na conducdo técnica do litigio. Em disputas
patentarias, a analise da validade ou da infragdo costuma depender de exame especializado sobre
reivindicagdes, suficiéncia descritiva, atividade inventiva, estado da técnica e comparacao entre a
tecnologia protegida e o produto ou processo acusado. Quando essas questdes sao examinadas
em processos separados, a prova técnica pode ser produzida de forma fragmentada, com risco de
duplicacdo de esforgos, aumento de custos e decisdes baseadas em recortes distintos da mesma
controvérsia tecnolégica®.

Esse cenario compromete a previsibilidade da tutela jurisdicional. Empresas que dependem
de patentes para estruturar investimentos, licencas ou estratégias de mercado precisam avaliar ndo
apenas a existéncia formal do titulo, mas também sua estabilidade judicial. Quando a validade e
a infragdo sdo discutidas em frentes distintas, sem articulacdo efetiva, a incerteza se projeta para
além das partes do processo e atinge o ambiente de inovagdo. A patente, nesse contexto, deixa
de funcionar apenas como instrumento de exclusividade e passa a revelar a importancia de um
sistema judicial capaz de oferecer respostas coerentes sobre o alcance e a estabilidade do direito
protegido®*.

Por isso, o problema central do modelo brasileiro ndo estd apenas na reparticao de
competéncias, mas na insuficiéncia dos mecanismos de integragdo entre elas. A orientacdo do
STJ sobre a nulidade incidental reduz parte da inseguranga, mas nao substitui uma estrutura
processual capaz de coordenar, de modo efetivo, as discussdes sobre validade e infragdo. A
fragmentacao, portanto, permanece como obstaculo a eficiéncia, a previsibilidade e a coeréncia
da tutela jurisdicional das patentes. E nesse contexto que a especializagio de varas e cAmaras

2l ALVES, Tatiana Machado; PINHO, Roberto Rodrigues Monteiro de. Alegacdo de nulidade de patente na
Justica estadual: uma proposta de interpretacdo sistematica e teleologica do artigo 56, §1°, da Lei da
Propriedade Industrial. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 26, €577, p. 1-11, 2024. Disponivel em:
https://ojs.emerj.com.br/index.php/revistadaemerj/article/view/577. Acesso em: 1 jun. 2026. p. 5 e p. 7-8.
BRASIL. Superior Tribunal de Justica (STJ). Embargos de Divergéncia em Recurso Especial n.
1.332.417/RS. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Segunda Secdo. Julgado em: 12 jun. 2024. Publicado no
DJe em: 18 jun. 2024. Informativo de Jurisprudéncia n. 818. Disponivel em: https://scon.stj.jus.br/jurisprudencia/
externo/informativo/?acao=pesquisarumaedicao&livre=%270818%27.cod. Acesso em: 1 jun. 2026.
ZINGALES, Nicolo et al. Litigios de patentes essenciais: uma perspectiva brasileira. Rio de Janeiro: FGV Direito
Rio, 2025. p. 98.
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de propriedade industrial surge como resposta institucional relevante, embora parcial, a ser
examinada no préximo téopico.

2.3 A especializacido das varas de propriedade industrial: avancos e limitacées no Tribunal
de Justica do Rio de Janeiro e de Sao Paulo

A especializacdo judicial em propriedade industrial surge como uma resposta institucional
a complexidade técnica dos litigios patentarios. Diferentemente de conflitos patrimoniais
ordinarios, as disputas envolvendo patentes exigem a compreensdo de elementos juridicos,
econdmicos e tecnologicos que nem sempre sao facilmente enfrentados por 6rgaos jurisdicionais
generalistas. A analise do alcance das reivindicagdes, da suficiéncia descritiva, da atividade
inventiva e da eventual infragdo do titulo frequentemente depende de prova técnica especializada,
o que torna a conducdo do processo sensivel a familiaridade do juizo com a matéria®.

No Brasil, essa especializagdao aparece de forma mais visivel em determinados polos
jurisdicionais, principalmente em Sao Paulo e no Rio de Janeiro. Em Sao Paulo, o proprio Tribunal
de Justica informa que as Varas Empresariais e de Conflitos Relacionados a Arbitragem tém
competéncia para agoes relativas a propriedade industrial e a concorréncia desleal, especialmente
vinculadas a Lei de Propriedade Industrial®®. O tribunal também registra a existéncia de Varas
Regionais Empresariais ¢ de Camaras Reservadas de Direito Empresarial com competéncia
para essas matérias, o que demonstra um esfor¢o institucional de concentrar demandas
empresariais e de propriedade industrial em érgdos especializados?’.

No Rio de Janeiro, a relevancia da especializagao aparece de modo expressivo em estudo
recente sobre litigios envolvendo patentes essenciais. O levantamento da Fundacdo Getulio
Vargas (FGV) Direito Rio identificou dezoito casos envolvendo Standard Essencial Patents
(SEPs) no Brasil, todos ajuizados perante o Tribunal de Justica do Estado do Rio de Janeiro.
Essa constatacdo, contudo, deve ser lida dentro do recorte da prdpria pesquisa, voltada
especificamente a litigios envolvendo patentes essenciais a padrdes técnicos, € ndo como
afirmacdo genérica de que todos os litigios patentarios brasileiros se concentram no foro
fluminense.

A concentragdo de demandas em 6rgdos com maior familiaridade com propriedade
industrial pode produzir ganhos relevantes. A repeticdo de controvérsias semelhantes tende a
favorecer melhor compreensdo dos temas técnicos recorrentes, maior previsibilidade na condugdo
processual e tratamento mais consistente de pedidos urgentes, pericias € medidas inibitérias. Em
litigios de patentes, nos quais uma decisdo liminar pode interferir na circulagdo de produtos, em
estratégias de licenciamento e no funcionamento de mercados tecnoldgicos, a especializagao
contribui para qualificar a resposta judicial®®.

O avango, contudo, permanece parcial. A especializagdo estadual incide sobretudo sobre
o lado da infracdo, da contrafacdo e das medidas reparatdrias ou inibitorias. A validade do titulo,
quando discutida com pretensao de desconstitui¢ao definitiva da patente, continua vinculada a

25 ZINGALES, Nicolo et al. Litigios de patentes essenciais: uma perspectiva brasileira. Rio de Janeiro: FGV Direito

Rio, 2025. p. 98.
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Justica Federal e a participacio do INPI?. Assim, ainda que o juizo estadual especializado tenha

maior familiaridade com litigios patentarios, ele permanece limitado pela estrutura bifurcada do
sistema brasileiro. A especializacdo melhora a resposta em uma das frentes do conflito, mas nao
integra, por si sO, a analise da validade e da infracdo.

Além disso, a especializa¢ao judicial ndo elimina a dependéncia da prova técnica. Mesmo
em orgaos especializados, a controvérsia pode envolver questdes cientificas altamente especificas,
exigindo a atuagao de peritos para esclarecer o contetido da tecnologia protegida, o alcance das
reivindicagdes e a eventual correspondéncia entre o produto ou processo acusado e a patente
invocada*®. Esse dado revela uma distingdo importante: a especializagdo institucional ndo
equivale, necessariamente, a especializagdo técnica plena. Ela pode melhorar a gestao do
processo e a compreensao juridica da matéria, mas ainda depende de instrumentos auxiliares para
enfrentar a complexidade tecnologica do litigio.

Outro limite relevante ¢ territorial. A existéncia de 6rgaos especializados em determinados
tribunais ndo significa que o Judiciario brasileiro, como um todo, ofereca tratamento uniforme aos
litigios de propriedade industrial. A concentragdo de expertise em alguns polos pode favorecer
decisdes mais qualificadas nesses espagos, mas também produzir assimetrias na experiéncia
jurisdicional disponivel em diferentes unidades da federacdo. O estudo da FGV, ao tratar dos
litigios envolvendo SEPs, observa que a concentragdo no Rio de Janeiro favorece expertise
judicial, mas também limita a diversidade de perspectivas judiciais dentro do sistema federativo®'.

Nesse contexto, a especializa¢ao de varas e camaras empresariais com competéncia em
propriedade industrial deve, portanto, ser compreendida como resposta necessaria, mas
insuficiente. Ela qualifica a atuagao judicial em litigios complexos e pode contribuir para maior
previsibilidade em polos relevantes, como Sao Paulo e Rio de Janeiro. Ainda assim, ndo supera
a raiz da fragmentacdo brasileira: a separagdo entre a Justica Federal, responsavel pela
desconstituicdo definitiva do titulo, e a Justica Estadual, encarregada, em regra, da tutela contra
a infragdo. A partir desse limite, torna-se necessario examinar o modelo europeu do Unified
Patent Court, concebido justamente para enfrentar, em outra esfera institucional, os efeitos da
dispersdo decisdria em matéria de patentes.

3 O PARADIGMA EUROPEU: O UNIFIED PATENT COURT

A experiéncia europeia em matéria de patentes oferece um contraponto importante ao
problema brasileiro da fragmentagao jurisdicional. No sistema europeu classico, a Convengao
sobre a Patente Europeia centralizou a fase de concessdo perante o European Patent Office
(EPO), mas ndo criou, por si s6, uma patente plenamente unitaria. Depois de concedida, a
patente europeia produzia efeitos como um feixe de patentes nacionais nos Estados designados,
de modo que sua impugnagdo e execucdo permaneciam dependentes das jurisdigdes
nacionais*?.

A dificuldade surgia justamente nessa etapa posterior. Embora o titular pudesse obter
o titulo por meio de um procedimento administrativo centralizado, a defesa judicial da patente
ainda podia exigir litigios em diferentes paises. Essa dindmica aumentava custos, favorecia
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processos paralelos e abria espago para decisdes incompativeis sobre a mesma patente®>. O
problema europeu, portanto, ndo estava apenas na concessao do direito, mas na falta de uma
resposta jurisdicional igualmente coordenada.

O Unitary Patent Package emerge como tentativa de enfrentar essa fragilidade. O
pacote se organiza em torno de dois eixos: a patente europeia com efeito unitario, destinada a
conferir prote¢do uniforme nos Estados participantes, e o Unified Patent Court, criado como
tribunal comum dos Estados contratantes. A atuacdo do UPC alcanca as patentes abrangidas
pelo acordo, inclusive as patentes europeias com efeito unitario e, em determinadas condigdes,
as patentes europeias classicas. Além disso, sua competéncia abrange, entre outras matérias,
a¢des de infracdo, acdes declaratorias de ndo infragdo e acdes de revogacio*. A logica do
modelo ¢ aproximar validade e infragdo dentro de uma mesma arquitetura judicial, reduzindo
a dispersao decisoria que marcava o sistema anterior.

Essa centralizagdo, contudo, nao deve ser idealizada. O UPC entrou em funcionamento
apenas em 1° de junho de 2023, de modo que ainda se trata de uma experiéncia recente. Além
disso, o sistema europeu mantém zonas de transi¢cdo, especialmente em relagao as patentes
europeias cldssicas, para as quais se previu regime transitorio e possibilidade de opt-out. A
propria doutrina critica observa que o pacote combina a Convengao sobre a Patente Europeia,
regulamentos da Unido Europeia, o Acordo do UPC e, em certos pontos, direitos nacionais, o
que torna o modelo sofisticado, mas também complexo™.

A relevancia do UPC para este trabalho esta justamente neste ponto: ndo como férmula
pronta para o Brasil, mas como experiéncia comparativa sobre os efeitos da organizagao
jurisdicional na tutela das patentes. Ao tentar aproximar validade e infragdo em uma estrutura
comum, o modelo europeu permite perguntar se a separacdo brasileira entre Justica Federal
e Justica Estadual, sem mecanismos suficientes de coordenag¢do, compromete a eficiéncia, a
previsibilidade e a coeréncia da tutela jurisdicional das patentes. A partir dessa base, o proximo
ponto examina o Unitary Patent Package: do sistema fragmentado da Conven¢do de Munique a
jurisdicao unica.

3.1 O Unitary Patent Package: do sistema fragmentado a jurisdicdo tnica

O Unitary Patent Package nasce de uma insuficiéncia do proprio modelo europeu
tradicional. A Conven¢do de Munique representou avango importante ao criar um procedimento
centralizado de concessdo de patentes perante o European Patent Office. Com isso, o titular deixou
de depender, desde o inicio, de pedidos nacionais separados em cada pais. A unidade, contudo,
era apenas parcial: depois da concessdo, a patente europeia produzia efeitos como um feixe de
patentes nacionais nos Estados designados, de modo que sua execucdo e impugnagdo
permaneciam submetidas as jurisdigdes nacionais*®.

Era justamente nessa etapa que a dificuldade se evidenciava, pois o sistema europeu
conseguia centralizar a concessdo, mas nao oferecia uma resposta jurisdicional integrada para
os conflitos envolvendo o titulo concedido. Assim, uma mesma patente podia ser discutida em
diferentes Estados, exigindo litigios paralelos, representacdo local, custos de traducao e
estratégias processuais fragmentadas. O problema ndo era apenas economico. A multiplicidade

33 CALLENS, Pieter; GRANATA, Sam. The Unitary Patent and the Unified Patent Court. 2. ed. Alphen aan
den Rijn: Kluwer Law International, 2024. p. 1-2.
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de agdes também abria espago para decisdes divergentes sobre validade e infracao, fragilizando a
previsibilidade do sistema.

E nesse contexto que o Unitary Patent Package deve ser compreendido. O pacote nio
surgiu apenas para criar uma nova modalidade de patente, mas para aproximar duas dimensdes
que, no modelo anterior, permaneciam desalinhadas: a prote¢do material do titulo e sua tutela
jurisdicional. A patente europeia com efeito unitario permite que, apos a concessao pelo EPO, o
titular requeira efeito unitario para obter prote¢io uniforme nos Estados participantes®’. A 16gica
¢ reduzir a dispersao territorial da protecao, sem abandonar a estrutura de concessao ja existente
no sistema europeu.

A patente unitaria, porém, nao seria suficiente sem uma jurisdi¢do capaz de dar con-
sequéncia pratica a essa unidade. Por isso, o segundo eixo do pacote € o Unified Patent Court.

O Acordo do UPC criou um tribunal comum dos Estados contratantes, aplicavel as
patentes abrangidas pelo sistema e competente para julgar, entre outras matérias, acdes de
infracdo, a¢des declaratorias de ndo infragdo e agdes de revogacio®®. A mudanga ¢ relevante
porque desloca a solugdo do conflito de uma ldégica nacional paralela para uma arquitetura
jurisdicional comum.

A passagem do sistema fragmentado para uma jurisdi¢ao unica, contudo, ndo ocorreu de
forma simples. O Unitary Patent Package resultou de um percurso institucional longo, marcado
por negociagdes, adiamentos e escolhas juridicas complexas. A propria estrutura do pacote
combina a Convencao sobre a Patente Europeia, regulamentos da Unido Europeia, o Acordo do
UPC e, em determinados pontos, direitos nacionais. Essa composi¢ao revela que a uniformizagao
europeia foi construida por camadas, € ndo por substituicdo completa do sistema anterior.

Essa cautela aparece também na convivéncia entre regimes. A patente europeia com
efeito unitario ndo elimina as patentes nacionais nem as patentes europeias classicas. Além disso,
em relagdo as patentes europeias classicas, o sistema prevé regras transitorias e possibilidade
de opt-out, permitindo que determinados titulares afastem a competéncia do UPC em condig¢des
especificas®®. A jurisdi¢do tnica, portanto, nio nasce como centraliza¢io absoluta, mas como
tentativa de reduzir a fragmentagdo deciséria sem desconsiderar situagdes juridicas ja
consolidadas.

A relevancia do Unitary Patent Package para este trabalho estd nessa tentativa de alinhar
concessao, protecao e jurisdigdo. O modelo europeu demonstra que a eficiéncia da tutela patentaria
ndo depende apenas da existéncia de um titulo formalmente valido, mas também da capacidade
do sistema de resolver, com coeréncia, disputas sobre validade e infracdo. A partir dessa base,
0 proximo ponto examina a estrutura e o funcionamento do UPC, especialmente suas divisoes
locais, regionais e a divisdo central em Paris, Munique e Milao.

3.2 Estrutura e funcionamento do UPC: divisoes locais, regionais e a divisdo central

A estrutura do Unified Patent Court foi desenhada para atender a uma dificuldade
especifica do sistema europeu: criar uma jurisdicdio comum sem apagar completamente a
diversidade territorial dos Estados participantes. O tribunal nao funciona como uma corte tnica
concentrada em um s6 lugar. Sua organiza¢do combina uma Corte de Primeira Instancia, uma

37 EUROPEAN UNION. Regulation (EU) n. 1257/2012 of the european parliament and of the council, of 17
December 2012, implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection.
Official Journal of the European Union, Luxembourg, L 361, p. 1-8, 31 dez. 2012. Disponivel em: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1257. Acesso em: 11 jun. 2026. art. 3°.

3% EUROPEAN UNION. Agreement on a Unified Patent Court. Official Journal of the European Union,
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Corte de Apelacao e um Registro, estruturando-se de modo a permitir atuagdo territorialmente
distribuida, mas submetida a uma logica institucional comum*.

Na Corte de Primeira Instancia, essa organizagdo aparece por meio de trés tipos de
divisoes: locais, regionais e central. O ponto ¢ importante porque essas unidades ndo formam
graus diferentes de jurisdi¢ao. Elas atuam no mesmo nivel, como 6rgdos de primeira instancia,
ainda que com competéncias proprias*'. Essa op¢do busca equilibrar duas necessidades que
poderiam entrar em tensdo: aproximar o tribunal das partes e, a0 mesmo tempo, preservar certa
unidade decisoria em matéria de patentes.

As divisdes locais funcionam como uma das principais portas de entrada do sistema. Cada
Estado contratante pode solicitar a criagdo de uma divisao local, indicando sua sede. Em Estados
com maior volume de litigios, € possivel haver mais de uma divisdo local, dentro dos limites
previstos pelo acordo*’. Essa estrutura permite que a jurisdi¢io comum ndo fique excessivamente
distante dos mercados nacionais, preservando alguma proximidade com a realidade econdmica e
processual de cada Estado participante.

As divisdes regionais, por sua vez, foram pensadas como alternativa para dois ou mais
Estados contratantes que optem por compartilhar uma mesma estrutura jurisdicional. Elas
permitem racionalizar custos e concentrar experiéncia em paises com menor volume de litigios
patentarios, sem obrigar cada Estado a manter uma divisio local propria®. A dificuldade surge
quando essa descentralizagdo territorial, necessaria para o acesso ao sistema, precisa conviver
com o objetivo de evitar a repeti¢ao da fragmentagado anterior. Por isso, a distribuicao das divisoes
nao pode ser lida como simples multiplicacdo de foros nacionais, mas como tentativa de organizar
territorialmente uma jurisdi¢ado comum.

No centro dessa arquitetura esta a divisdo central, sediada em Paris, com se¢des em
Munique e Mildo. Ela ocupa papel relevante porque concentra determinadas ag¢des que, pela sua
natureza, exigem maior centralizacdo, como ac¢des autdnomas de revogacao e agdes declaratorias
de ndo infracio*. A existéncia de sedes distintas niio significa a criacdo de tribunais auténomos.
Paris, Munique e Mildo integram a mesma divisao central, submetida as regras comuns do UPC
e a logica de uma jurisdi¢ao unificada.

Outro elemento essencial do funcionamento do UPC esta na composi¢do dos painéis. O
tribunal prevé a atuagdo de juizes qualificados juridica e tecnicamente, com experiéncia em matéria
patentaria. Essa caracteristica diferencia o modelo europeu de sistemas em que a complexidade
técnica entra no processo apenas por meio de pericia externa. No UPC, parte desse
conhecimento técnico ¢ incorporado a propria composicao jurisdicional, o que busca qualificar
a andlise de reivindica¢des, validade, infragdo e alcance da tecnologia protegida®.

A estrutura do UPC revela, assim, uma tentativa de equilibrio institucional. As divisdes
locais e regionais preservam alguma proximidade territorial; a divisdo central concentra matérias
sensiveis para a uniformidade do sistema; e a Corte de Apelacdo funciona como instancia de
integracdo. Essa organizacdo ndo elimina todos os riscos de escolha estratégica de foro, mas

40 EUROPEAN UNION. Agreement on a Unified Patent Court. Official Journal of the European Union,
Luxembourg, C 175, p. 1-40, 20 jun. 2013. Disponivel em: https://eur-lex.europa.cu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:42013A0620(01). Acesso em: 15 jun. 2026. art. 6°, art. 9°-10.

41 CALLENS, Pieter; GRANATA, Sam. The Unitary Patent and the Unified Patent Court. 2. ed. Alphen
aanden Rijn: Kluwer Law International, 2024. p. 99-100.

42 EUROPEAN UNION. Agreement on a Unified Patent Court. Official Journal of the European Union,
Luxembourg, C 175, p. 1-40, 20 jun. 2013. Disponivel em: https://eur-lex.europa.cu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:42013A0620(01). Acesso em: 15 jun. 2026. art. 7°.

4 CALLENS, Pieter; GRANATA, Sam. The Unitary Patent and the Unified Patent Court. 2. ed. Alphen aan
den Rijn: Kluwer Law International, 2024. p. 102-103.

4 CALLENS, Pieter; GRANATA, Sam. The Unitary Patent and the Unified Patent Court. 2. ed. Alphen aan
den Rijn: Kluwer Law International, 2024. p. 99-101.

4 DESAUNETTES-BARBERO, Luc et al. (org.). The Unitary Patent Package & Unified Patent Court:
Problems, Possible Improvements and Alternatives. Milano: Ledizioni, 2023. p. 351-352.
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procura reduzir a dispersdo decisoria que marcava o modelo europeu anterior. A partir dessa base,
0 proximo ponto examina justamente o efeito das decisdes do UPC e sua capacidade de produzir
consequéncias em multiplos Estados-Membros, com impacto direto sobre o forum shopping.

3.3 O efeito extraterritorial das decisdes: como uma unica sentenca produz efeitos em
multiplos Estados-Membros, eliminando o forum shopping

O efeito territorial das decisoes do Unified Patent Court ¢ um dos pontos mais relevantes
para compreender a diferenca entre o modelo europeu atual e o sistema fragmentado anterior. No
regime classico, uma decisdo nacional sobre infragdo ou validade produzia efeitos limitados ao
Estado em que havia sido proferida. No UPC, a légica ¢ distinta: as decisdes do tribunal alcangam
o territorio dos Estados contratantes em que a patente europeia produz efeitos*.

Com isso, uma Unica decisdo pode impactar simultaneamente multiplos mercados
nacionais. Essa caracteristica modifica a estratégia processual das partes. Antes, o titular
precisava avaliar em quais paises ajuizaria a¢des de infragdo, considerando custos, velocidade,
tradicdo jurisprudencial e chance de éxito em cada jurisdi¢do. O suposto infrator, por sua vez,
também podia organizar sua defesa a partir da diversidade de tribunais nacionais. A dificuldade
nao estava apenas no numero de processos, mas no fato de que a mesma patente podia receber
tratamentos diferentes conforme o Estado em que fosse litigada*’.

E nesse ponto que o efeito transnacional das decisdes do UPC se relaciona com a redugéo
do forum shopping. Ao concentrar a competéncia em uma estrutura comum, o sistema diminui a
possibilidade de escolher estrategicamente entre diferentes jurisdi¢des nacionais para obter a
interpretagao mais favoravel sobre a mesma patente. A decisdo deixa de ser pensada apenas para
um territorio isolado e passa a operar dentro do ambito do acordo, promovendo maior coeréncia
na tutela do titulo patentario®.

Essa centralizag@o, contudo, precisa ser lida com cuidado. O UPC nao elimina toda forma
de escolha estratégica de foro. Como ha divisdes locais, regionais e central, ainda pode haver
discussdes sobre qual divisdo serd mais favoravel em determinado caso. A prépria doutrina
aponta que a possibilidade de escolha entre divisdes pode manter algum grau de forum shopping
interno®. A diferenca é que esse fenomeno passa a ocorrer dentro de uma estrutura comum,
sujeita a mesma Corte de Apelagdo, € ndo mais entre sistemas nacionais inteiramente autobnomos.

Outro limite decorre do regime transitorio e do opt-out. Para as patentes europeias
cléassicas, o Acordo do UPC preservou, durante certo periodo, a possibilidade de litigar perante
tribunais nacionais e permitiu que titulares afastassem a competéncia do UPC em determinadas
condi¢des®. Isso significa que o efeito transnacional das decisdes é mais forte em relago as
patentes efetivamente submetidas ao sistema, mas ndo alcanca de forma absoluta todas as
patenteseuropeias existentes.

Ainda assim, a mudanga institucional ¢ significativa. A possibilidade de uma unica
decisdo produzir efeitos em multiplos Estados contratantes reduz a duplicagdo de processos,

46 EUROPEAN UNION. Agreement on a Unified Patent Court. Official Journal of the European Union,
Luxembourg, C 175, p. 1-40, 20 jun. 2013. Disponivel em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:42013A0620(01). Acesso em: 15 jun. 2026. art. 34.

47 CALLENS, Pieter; GRANATA, Sam. The Unitary Patent and the Unified Patent Court. 2. ed. Alphen aan
den Rijn: Kluwer Law International, 2024. p. 1-2.

48 EUROPEAN UNION. Agreement on a Unified Patent Court. Official Journal of the European Union,
Luxembourg, C 175, p. 1-40, 20 jun. 2013. Disponivel em: https://eur-lex.europa.cu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:42013A0620(01). Acesso em: 15 jun. 2026. art. 32 e art. 34.
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diminui o risco de decisdes contraditdrias e favorece a formagdo de uma jurisprudéncia mais
uniforme em matéria patentaria. O problema nao desaparece por completo, mas ¢ deslocado:
deixa de ser uma fragmentagdo entre jurisdigdes nacionais independentes e passa a ser uma
coordenacdo interna de um tribunal comum.

A relevancia comparativa desse ponto para o Brasil ¢ evidente. O modelo europeu
mostra que a eficicia territorial da decisao judicial pode funcionar como instrumento de
uniformizacao, especialmente quando validade e infragdo sdo tratadas dentro de uma mesma
arquitetura jurisdicional. No sistema brasileiro, em sentido diverso, a separagdo entre Justica
Federal e Justica Estadual mantém a possibilidade de tramitacdes paralelas e decisdes que nem
sempre se articulam de modo adequado. A partir dessa constatagao, o proximo capitulo examina
a centralizacdo decisdria como vetor de uniformizagao e eficiéncia, especialmente em relagdo a
reducgdo de custos de transagdo e a racionalizacao dos litigios patentarios.

4 CENTRALIZACAO DECISORIA COMO VETOR DE UNIFORMIZACAO E
EFICIENCIA

A andlise do Unified Patent Court permite avangar para uma questdo mais ampla: a
centralizagdo decisoria pode funcionar como instrumento de uniformizacao e eficiéncia em
litigios de patentes. No modelo europeu, a criacdo de uma jurisdigdo comum nao se justificou
apenas pela conveniéncia institucional de reunir demandas. Ela partiu do reconhecimento de que
a fragmenta¢do do mercado de patentes e as diferencas significativas entre os sistemas judiciais
nacionais poderiam prejudicar a inovagdo, especialmente quando titulares e terceiros precisavam
litigar em multiplas jurisdi¢des para discutir a mesma tecnologia®'.

O problema ndo se limita ao numero de processos. Quando validade e infracdo sdo
examinadas em espagos jurisdicionais distintos ou em paises diferentes, as partes precisam
adaptar estratégias, produzir provas técnicas em mais de um processo, suportar custos de
representacdo local e lidar com o risco de decisdes incompativeis®’. Em matéria de patentes, esse
custo ¢ agravado pela complexidade técnica do objeto litigioso, que exige andlise especializada
sobre reivindicagoes, alcance da protecdo e eventual correspondéncia entre a tecnologia protegida
e o produto ou processo acusado.

E nesse ponto que a centralizagio decisoria revela sua fungdo. Ao permitir que deter-
minadas controvérsias sejam apreciadas por uma estrutura comum, o sistema tende a reduzir a
duplicagdo de esfor¢os e aumentar a previsibilidade sobre o tratamento juridico da patente. No
UPC, essa logica aparece tanto na competéncia para julgar agdes de infracdo, agdes declaratorias
de ndo infracdo e agdes de revogacao quanto no alcance territorial das decisoes, que se estende
aos Estados contratantes em que a patente produz efeitos®®. A eficiéncia, portanto, nio é pensada
apenas como rapidez, mas como capacidade de oferecer respostas coordenadas para conflitos
tecnicamente complexos.

Essa constatacdo interessa diretamente ao cenario brasileiro. Como visto no capitulo
anterior, o Brasil mantém uma separagdo estrutural entre a Justiga Federal, competente para a
desconstituicdo definitiva do titulo patentario, ¢ a Justiga Estadual, responsavel, em regra, pelas
acoes de infracdo e reparacdo. A divisdo possui fundamento juridico, mas gera dificuldades
praticas quando as discussoes sobre validade e infragdo caminham em paralelo. A comparagao

51 EUROPEAN UNION. Agreement on a Unified Patent Court. Official Journal of the European Union,
Luxembourg, C 175, p. 1-40, 20 jun. 2013. Disponivel em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:42013A0620(01). Acesso em: 15 jun. 2026. preambulo.
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53 EUROPEAN UNION. Agreement on a Unified Patent Court. Official Journal of the European Union,
Luxembourg, C 175, p. 1-40, 20 jun. 2013. Disponivel em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:42013A0620(01). Acesso em: 15 jun. 2026. art. 32 ¢ art. 34.
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com o modelo europeu, portanto, ndo serve para defender uma importacao automatica do UPC,
mas para examinar se maior coordenagdo decisoria poderia reduzir custos, evitar decisdes
desarticuladas e tornar a tutela patentaria mais previsivel.

A partir dessa perspectiva, o capitulo passa a tratar da centralizagdo decisdria como
vetor de uniformizagdo e eficiéncia. O primeiro passo serd examinar a redugdo dos custos de
transagao decorrente da diminuigado de litigios paralelos; em seguida, sera analisado o UPC como
mecanismo de resolucao de conflitos de propriedade intelectual (PI) na tensdo entre celeridade
processual e garantias de defesa.

4.1 A reducio dos custos de transacao: analise econdomica da reducao de litigios paralelos

A centralizagdo decisoria pode ser compreendida, em termos econdmicos, como uma
forma de reduzir os custos de transagdo associados a tutela jurisdicional das patentes. Esses
custos ndo se limitam as custas judiciais ou aos honorarios advocaticios. Em litigios patentarios,
eles também envolvem traduc¢ao de documentos, contrata¢do de representantes locais, producao
de prova técnica, coordenacdo de estratégias processuais € tempo necessario para obter uma
decisdo estavel. Quanto mais fragmentado o sistema, maior tende a ser o custo de transformar o
direito formal de patente em protecio efetiva>.

No modelo europeu anterior ao Unitary Patent Package, esse problema era particularmente
visivel. A patente europeia era concedida de forma centralizada pelo European Patent Olffice,
mas sua defesa judicial continuava dependente dos tribunais nacionais®. Assim, uma mesma
controvérsia podia exigir agoes paralelas em diferentes Estados, cada uma submetida a regras
processuais proprias, custos locais e ritmos decisorios distintos>®. A multiplicacido de processos
ndo apenas encarecia o litigio, mas também ampliava a incerteza sobre o resultado final da
disputa.

A redugdo dos custos de transagdo, nesse contexto, ndo decorre apenas da diminui¢do
numérica de acdes. Ela esta relacionada a possibilidade de concentrar, em uma mesma estrutura
jurisdicional, discussdes que antes precisavam ser reproduzidas em multiplos processos nacionais.
O Acordo do UPC atribui ao tribunal competéncia para apreciar, entre outras matérias, acdes de
infracdo, agdes declaratdrias de ndo infragdo e ac¢des de revogagdo, e suas decisdes produzem
efeitos no territorio dos Estados contratantes em que a patente produz efeitos. Com isso, o sistema
busca substituir a repetigdo de litigios nacionais por uma resposta judicial mais coordenada”’.

Essa logica também aparece na patente europeia com efeito unitario. Ao permitir protecao
uniforme nos Estados participantes, o0 modelo procura reduzir parte dos custos associados a
validacao territorial fragmentada e a gestao separada de direitos nacionais. A doutrina observa,
contudo, que a avaliagdo econdmica do sistema ndo ¢ automadtica: a escolha entre valida¢des
nacionais e prote¢do unitaria depende do numero de paises de interesse, dos custos de traducao,
das anuidades e dos riscos de litigAncia®. A vantagem econdmica do modelo, portanto, existe
especialmente quando a protegdo pretendida abrange varios Estados, mas nao pode ser presumida
em todos os casos.

> DESAUNETTES-BARBERO, Luc et al. (org.). The Unitary Patent Package & Unified Patent Court:
Problems, Possible Improvements and Alternatives. Milano: Ledizioni, 2023. p. 219-221.
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A centralizacdo jurisdicional também produz efeitos sobre a previsibilidade. Antes da
criagdo do UPC, o controle jurisdicional das patentes europeias era realizado separadamente
em cada Estado, o que tornava a tutela mais dispendiosa, complexa e sujeita a diferengas de
rapidez, custo e resultado entre tribunais nacionais. Essa fragmentacdo também favorecia
escolhas estratégicas de foro: em 2017, por exemplo, 40% dos casos envolvendo patentes
europeias foram julgados na Alemanha, embora apenas 11% das patentes europeias tivessem
origem alema.

Quando uma controvérsia pode ser resolvida por uma estrutura comum, reduz-se o risco
de que a mesma patente receba tratamento incompativel em diferentes jurisdi¢cdes. A economia
gerada, nesse ponto, ndo ¢ apenas financeira: ela também decorre da diminui¢ao da incerteza
juridica®. O UPC nio elimina todos os custos do sistema europeu. A coexisténcia entre patentes
nacionais, patentes europeias classicas, patentes com efeito unitario, regime transitorio e opt-
out mantém zonas de complexidade relevantes®®. Além disso, a centralizagio pode criar novos
riscos estratégicos, como a possibilidade de uma revogacgao central com efeitos amplos. A
eficiéncia, portanto, ndo significa auséncia de custos, mas tentativa de substituir custos
dispersos e repetidos por uma estrutura mais concentrada e previsivel.

A comparacdo com o Brasil revela a importancia desse ponto. No sistema brasileiro, a
separacgao entre Justi¢a Federal e Justica Estadual pode obrigar as partes a discutir, em processos
distintos, aspectos que pertencem a mesma controvérsia econdmica e tecnologica. A validade
do titulo e a infrag¢do do direito de exclusividade nem sempre caminham no mesmo ritmo, o que
tende a aumentar gastos, prolongar a instabilidade e dificultar a composi¢do do conflito. O
exemplo europeu mostra que a coordenacao jurisdicional pode ser relevante ndo apenas para
melhorar a técnica decisoria, mas também para reduzir os custos praticos de litigar sobre patentes.
A partir dessa perspectiva, o proximo ponto examina o UPC como mecanismo de resolucdo de
conflitos de propriedade intelectual, especialmente na tensdo entre celeridade processual e
garantias de defesa.

4.2 O UPC como mecanismo de resolucio de conflitos de PI: a sincronia entre celeridade
processual e garantias de defesa, procedimentos fast-track

O Unified Patent Court também pode ser compreendido como mecanismo especializado de
resolucdo de conflitos de propriedade intelectual. Sua importancia ndo estd apenas na centralizagao
da competéncia ou no efeito transnacional das decisdes, mas na tentativa de estruturar uma
jurisdicao capaz de combinar eficiéncia, seguranca juridica, qualidade decisoria e uniformizagao
da jurisprudéncia em matéria de patentes. Em litigios tecnicamente complexos, como os que
envolvem validade, infrag¢do e alcance de reivindicag¢des patentarias, a demora processual pode
reduzir o valor econémico do direito discutido, favorecer a manutengao de situagdes de incerteza
e comprometer a utilidade pratica da tutela jurisdicional®'.

A expressdo “procedimentos fast-track”, nesse contexto, deve ser compreendida com
cautela. O UPC nao se limita a criar um rito simplificado ou apressado. A 16gica do sistema ¢é
organizar o processo de maneira concentrada, com fases previamente definidas e maior controle
judicial sobre o desenvolvimento da causa. O Acordo do UPC prevé que o procedimento
seja composto por fase escrita, intermediaria e oral, organizadas de modo flexivel e equilibrado.
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Também atribui ao tribunal poderes de gestdo processual e disciplina meios de prova, como
oitiva das partes, apresentacdo de documentos, prova testemunhal, pericia, inspecdo e
experimentos comparativos®?.,

A fase escrita concentra a apresentagdo inicial de alegagdes, defesas e elementos
probatorios. Essa exigéncia busca evitar que o processo se desenvolva de forma excessivamente
dispersa, obrigando as partes a delimitarem os fundamentos juridicos, técnicos e probatdrios
da controvérsia. A fase intermediaria, por sua vez, permite ao juiz-rapporteur organizar o caso,
delimitar os pontos controvertidos, discutir a possibilidade de acordo e preparar a audiéncia oral®.
Essa estrutura favorece a celeridade porque reduz a improvisagao processual e concentra o debate
nas questoes efetivamente relevantes.

A celeridade, nesse viés, ndo ¢ construida pela supressao das garantias de defesa. O proprio
desenho do procedimento preserva a possibilidade de manifestagdo das partes, producao de
prova e apresentacdo oral dos argumentos. A audiéncia oral, embora possa ser dispensada com
concordancia das partes, € prevista como momento em que elas podem explicar adequadamente
suas posi¢des®. Assim, a eficiéncia do UPC ndo decorre de uma restri¢do indevida ao contraditério,
mas da tentativa de organizar o contraditério dentro de etapas mais racionais e previsiveis.

A doutrina sobre as Rules of Procedure reforga essa orientacdo ao observar que as partes
devem apresentar seu caso de forma completa o quanto antes, especialmente em agdes de infragao
e revogacdo. Esse desenho exige alto grau de preparagdao dos litigantes, pois argumentos e
provas relevantes precisam ser apresentados desde o inicio. Ao mesmo tempo, o sistema admite
certa flexibilidade judicial, inclusive para ampliar prazos em causas complexas ou encurta-los
em casos mais simples®. A rapidez, portanto, nido funciona como valor absoluto, mas como
resultado de uma gestio processual ativa.

Na mesma direcdo, a experiéncia inicial do UPC mostra que a celeridade pode conviver
com medidas processuais intensas, desde que acompanhadas por critérios de proporcionalidade.
O tribunal tem adotado medidas de preservagdo de prova e inspe¢do, inclusive em carater ex
parte, especialmente quando ha risco de destrui¢io ou remogdo de elementos probatorios®®. O
requerente, porém, deve apresentar elementos acessiveis e suficientes para fundamentar a
alegacdo de violagdo ou ameaga de violagdo da patente, e a prova obtida sera posteriormente
considerada no mérito da causa. Esse ponto demonstra que a rapidez procedimental ndo elimina
filtros juridicos de controle.

Outro aspecto relevante estd na abertura do UPC a solugdes consensuais. O Acordo
prevé um Centro de Mediacao e Arbitragem em matéria de patentes e determina que, na fase
intermediaria, o juiz-rapporteur explore com as partes a possibilidade de composicao, inclusive
por mediacio ou arbitragem®’. Esse desenho reforca a ideia de que o UPC nio atua apenas como
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tribunal de julgamento, mas como estrutura institucional voltada a gestdo adequada de disputas
de propriedade intelectual, combinando adjudicagdo, organizagdo procedimental e incentivo a
solucao consensual.

A comparacdo com o Brasil permite perceber a relevancia desse ponto. Em litigios
patentarios, a existéncia de juizos distintos para validade e infracdo tende a dificultar a condugao
coordenada do processo e ampliar a dependéncia de incidentes, suspensoes, pericias repetidas e
decisdes interlocutérias desconectadas®. O UPC oferece um exemplo de modelo no qual
especializacdo, gestdao processual e concentracao de etapas sao utilizados para buscar respostas
mais rapidas sem abandonar garantias fundamentais. A partir desse referencial, o trabalho passa
a analise comparativa e as proposicoes para o sistema brasileiro, examinando em que medida a
centralizagdo decisoria poderia inspirar solugdes institucionais compativeis com a realidade
constitucional e judiciaria nacional.

5 ANALISE COMPARATIVA E PROPOSICOES PARA O BRASIL

A analise do Unified Patent Court permite retomar o problema brasileiro a partir de uma
perspectiva propositiva. O objetivo ndo ¢ defender a importagdo do modelo europeu, pois o UPC
foi construido em contexto juridico e institucional proprio, envolvendo Estados contratantes,
patente europeia com efeito unitario e uma jurisdicdo comum. Ainda assim, a experiéncia europeia
oferece parametros Uteis para pensar a tutela jurisdicional das patentes no Brasil, especialmente
quanto a centralizacio decisoria, a especializagdo judicial e a redugdo de litigios paralelos®.

A principal licdo comparativa esta na percepgao de que a eficiéncia da tutela patentaria
nao depende apenas da existéncia de regras materiais adequadas. A forma de organizacdo do
Judicidrio também influencia a previsibilidade do sistema, o custo do litigio e a qualidade das
decisdes. No UPC, a tentativa de concentrar discussdes sobre validade e infragdo em uma mesma
estrutura busca reduzir a fragmentagao decisoéria e criar condi¢des para uma jurisprudéncia mais
uniforme em matéria de patentes’’.

No Brasil, a questdo apresenta contornos especificos resultantes da fragmentacdo
jurisdicional, que ocorre dentro do proprio sistema nacional. A acdo de infragdo tramita, em
regra, perante a Justica Estadual, enquanto a a¢do de nulidade ¢ submetida a Justica Federal, em
razdo da participacdao do INPI e da natureza do ato administrativo que concedeu a patente. Essa
separacao decorre do desenho constitucional de competéncias, mas produz dificuldades praticas
quando uma mesma controvérsia tecnologica exige, simultaneamente, exame de validade e
infracdo’!.

O panorama comparativo, portanto, deve partir de uma premissa realista: o Brasil ndo
precisa reproduzir o UPC para aprender com ele. A pergunta central € outra: quais elementos de
centralizacdo, especializagdo e coordenagdo poderiam ser incorporados ao sistema brasileiro sem

% ALVES, Tatiana Machado; PINHO, Roberto Rodrigues Monteiro de. Alegacdo de nulidade de patente na
Justica estadual: uma proposta de interpretacdo sistematica e teleoldgica do artigo 56, §1° da Lei da
Propriedade Industrial. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 26, ¢577, p. 1-11, 2024. Disponivel em:
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violar sua estrutura constitucional? A resposta exige distinguir solugdes de curto prazo, possiveis
dentro do modelo atual, e reformas mais profundas, que dependeriam de alteragao institucional
mais ampla.

Nesse contexto, o primeiro ponto a ser enfrentado ¢ a possibilidade de uma “Corte Federal
Especializada” com competéncia plena para julgar, no mesmo processo ou na mesma estrutura
jurisdicional, questdes de nulidade e infracao de patentes. A proposta ¢ atraente do ponto de vista
da eficiéncia, mas precisa ser examinada a luz da reparticdo constitucional de competéncias e da
experiéncia ja existente de especializagao parcial no Brasil.

5.1 Licoes do UPC para o Judiciario brasileiro: é possivel uma Corte Federal
Especializada com competéncia plena?

A cria¢do de uma Corte Federal Especializada com competéncia plena em matéria de
patentes seria, em tese, a solugdo mais proxima da logica do UPC. Em um modelo dessa natureza,
validade e infracdo poderiam ser apreciadas por um mesmo 6rgao jurisdicional, com maior
concentragao técnica, menor risco de decisdes contraditorias e redugdo de processos paralelos. A
experiéncia europeia demonstra que a centralizagdo pode ser utilizada como instrumento para
elevar a eficiéncia da litigdncia patentéria, fortalecer a seguranca juridica e favorecer a formacgao
de um corpo decisorio mais uniforme’?.

No Brasil, a proposta responde a uma dificuldade concreta. A bifurcagdo entre Justica
Estadual e Justica Federal faz com que a discussao sobre infracao e validade possam tramitar
em processos distintos, perante juizos diferentes € com ritmos proprios. A doutrina nacional
identifica esse ponto como uma fonte de inseguranca: quando a validade da patente ¢ discutida
separadamente da infragdo, abre-se espago para decisdes conflitantes e para a possibilidade de
que uma tutela inibitoria seja concedida com base em patente posteriormente declarada nula’.

A especializacdo judicial ja existe de forma parcial no sistema brasileiro. Ha varas federais
e painéis especializados em propriedade intelectual, especialmente no Rio de Janeiro e em
Brasilia, além de varas e camaras empresariais ou especializadas em tribunais estaduais, como
Rio de Janeiro e Sao Paulo. Essa estrutura revela que o proprio Judiciario brasileiro reconhece
a complexidade técnica dos litigios de propriedade intelectual e a conveniéncia de concentrar
expertise’*.

O problema ¢ que essa especializagdo ainda permanece repartida entre ramos distintos de
competéncia, sem uma instancia Unica capaz de resolver, de modo pleno, validade e infra¢do. A
dificuldade para uma corte federal com competéncia plena estd no desenho constitucional
brasileiro. O art. 109, I, da Constitui¢ao Federal atrai a competéncia da Justica Federal quando
a Unido, autarquia ou empresa publica federal tiver interesse na causa’”. Nas a¢des de nulidade
de patente, a presenca do INPI justifica a competéncia federal, pois se discute a validade de ato
administrativo praticado por autarquia federal. Ja nas a¢des de infrac@o entre particulares, em regra,
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ndo haé interesse federal direto capaz de deslocar a competéncia para a Justica Federal. Assim,
uma simples lei ordinaria ou resolugdo administrativa ndo bastaria para transferir integralmente a
Justica Federal todas as a¢des de infragdo de patente’®.

Essa limitagdo mostra que a criagao de uma “Corte Federal Especializada” com compe-
téncia plena seria possivel apenas como proposta de reforma institucional mais profunda. Nao se
trataria de mera reorganizacao interna do Judiciario, mas de alteracdo capaz de compatibilizar a
concentragdo de competéncia com o pacto federativo e a reparti¢do constitucional entre Justica
Estadual e Justi¢a Federal. Caso contrario, haveria o risco de federalizar artificialmente disputas
privadas apenas porque envolvem patentes, o que poderia gerar nova sobrecarga sem resolver,
necessariamente, os problemas de qualidade decisoria e coordenagio processual”’.

Isso ndo significa que o modelo brasileiro esteja condenado a fragmentacdo atual. A ligdo
mais util do UPC talvez nao seja a criacao imediata de uma corte inica, mas a necessidade
de fortalecer mecanismos de coordenacdo entre validade e infragdo. No curto prazo, seria
possivel aperfeicoar a especializagdo ja existente, ampliar varas e camaras com competéncia
em propriedade intelectual, incentivar cooperagao entre juizos federais e estaduais, aprimorar a
gestdo de acles paralelas e evitar decisdes incompativeis por meio de uma aplicagdo mais
consistente das regras de prejudicialidade e suspensdo processual.

Também seria relevante qualificar a prova técnica. Litigios de patentes frequentemente
dependem de interpretacdo de reivindicagdes, analise de anterioridade, exame de atividade
inventiva e comparagdo entre a tecnologia protegida e o produto ou processo acusado. A
experiéncia brasileira mostra que juizes dependem intensamente de peritos judiciais para lidar
com esses temas. Por isso, qualquer proposta de centralizagao ou especializagao deve considerar
ndo apenas a competéncia formal do juizo, mas também a existéncia de peritos qualificados,
bancos de especialistas, critérios de nomeacao técnica e mecanismos de controle contraditério
da prova.

Em uma perspectiva de longo prazo, uma corte federal especializada em patentes poderia
ser discutida como reforma constitucional ou legislativa mais ampla, desde que acompanhada de
salvaguardas institucionais. Essa estrutura deveria ter competéncia claramente definida, participa-
¢do adequada do INPI quando a validade do titulo estivesse em debate, juizes especializados, apoio
técnico permanente e instincia recursal capaz de uniformizar a jurisprudéncia’®. A centralizacio,
por si sO, ndo garante eficiéncia; ela precisa ser acompanhada de especializacao real, gestao
processual adequada e respeito as garantias de defesa.

A resposta a pergunta inicial deve ser afirmativa apenas em sentido propositivo e
condicionado. Uma “Corte Federal Especializada” com competéncia plena para nulidade e
infragdo representa alternativa institucional relevante, mas ndo parece constituir o primeiro
caminho viavel dentro do modelo constitucional brasileiro. Antes de uma reforma estrutural
dessa amplitude, a experiéncia comparada sugere a necessidade de fortalecer mecanismos de
especializacdo, coordenacdo processual e estabilizacdo decisoria. A contribui¢do do UPC, nesse
ponto, ndo esta na reprodugado de sua arquitetura, mas na demonstragao de que litigios patentarios

76 ALVES, Tatiana Machado; PINHO, Roberto Rodrigues Monteiro de. Alegacdo de nulidade de patente na
Justica estadual: uma proposta de interpretacdo sistematica e teleoldgica do artigo 56, §1°, da Lei da
Propriedade Industrial. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 26, €577, p. 1-11, 2024. Disponivel em:
https://ojs.emerj.com.br/index.php/revistadaemerj/article/view/577. Acesso em: 1 jun. 2026. p. 2.

77 ALVES, Tatiana Machado; PINHO, Roberto Rodrigues Monteiro de. Alegacio de nulidade de patente na
Justica estadual: uma proposta de interpretacdo sistematica e teleologica do artigo 56, §1° da Lei da
Propriedade Industrial. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 26, ¢577, p. 1-11, 2024. Disponivel em:
https://ojs.emerj.com.br/index.php/revistadaemerj/article/view/577. Acesso em: 1 jun. 2026. p. 6 e p. 10.

78 DREYFUSS, Rochelle Cooper. Launching the Unified Patent Court: Lessons from the United States Court of
Appeals for the Federal Circuit. In- DESAUNETTES-BARBERO, Luc et al. (org.). The Unitary Patent Package
& Unified Patent Court: Problems, Possible Improvements and Alternatives. Milano: Ledizioni, 2023. p. 73-
96. p. 76.



22

exigem organizagao jurisdicional capaz de reduzir a distancia entre validade e infra¢do. Essa
constatacdo conduz ao proximo topico, voltado ao papel dos precedentes e a atuagdo do STJ e do
STF na uniformizagdo da matéria patentaria.

5.2 A uniformizacio via precedentes: o papel do STJ e do STF na estabilizacio da matéria
patentaria

A analise da experiéncia europeia evidencia que a centralizacao decisoria pode funcionar
como instrumento de uniformizagdo em litigios de patentes. No Brasil, contudo, a auséncia
de uma jurisdi¢do tnica com competéncia plena para validade e infragdo desloca parte dessa
fungdo para os precedentes judiciais. Embora nao substituam uma reforma institucional, os
precedentes do STJ e do STF podem estabelecer critérios comuns para a atuagao dos diferentes
o6rgaos jurisdicionais, reduzindo a inseguranca decorrente da fragmentagao decisoria. Essa fungao
dialoga com o art. 926 do Codigo de Processo Civil (CPC), que exige dos tribunais a manutengao
de jurisprudéncia integra, estavel e coerente’.

A importancia desse papel uniformizador decorre do desenho constitucional e processual
brasileiro. A nulidade da patente concentra-se na Justica Federal, em razdo da presenga do INPI
e da discussao sobre a validade do ato administrativo de concessao, enquanto a infracao entre
particulares permanece, em regra, na Justi¢a Estadual®®. O desafio, portanto, esta em impedir que
essa divisdo produza decisdes incoerentes sobre a mesma tecnologia, especialmente em disputas
nas quais validade, infracdo e extensdo do direito de exclusividade aparecem como questdes
juridicamente conectadas.

O primeiro precedente essencial € o REsp n. 1.843.507/SP, julgado pela Terceira Turma do
STJ?!. O acordio é relevante porque enfrentou diretamente a possibilidade de arguigdo incidental
de nulidade de patente e desenho industrial como matéria de defesa em agao de infragao perante
a Justica Estadual. A decisdo ndo elimina a competéncia da Justi¢a Federal para a agdo autbnoma
de nulidade, mas reconhece que o réu, em processo estadual, pode invocar a invalidade do titulo
apenas para fins defensivos, sem eficdcia erga omnes e sem coisa julgada fora daquele processo.
Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE
E DESENHO INDUSTRIAL. ALEGACAO DE POSSIBILIDADE DE RECONHE-
CIMENTO INCIDENTAL DA NULIDADE DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL NO CURSO DE ACAO DE INFRACAO EM TRAMITE NA JUSTICA
ESTADUAL. ARTS 56, § 1°, E 118 DA LEI N. 9.279/96. REDACAO CLARA DA
LEINO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE ARGUICAO DE NULIDADE COMO
MATERIA DE DEFESA. RESSALVA APLICAVEL APENAS A PATENTES E A
DESENHOS INDUSTRIAIS. RESSALVA NAO APLICAVEL A MARCAS.

1. A Lei n. 9.279/1996 — Lei de Propriedade Industrial — exige, como regra, a
participagdo do INPI, autarquia federal, nas agdes de nulidade de direitos da
propriedade industrial.

7 BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de marco de 2015. Cédigo de Processo Civil. Brasilia, DF: Presidéncia da
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2. Nos termos dos art. 57, 118 ¢ 175 da Lei n. 9.279/96, as acdes de nulidade de
patentes, desenhos industriais ¢ de marcas devem ser propostas perante a Justiga
Federal.

3. Esse mesmo diploma legal, no entanto, faz uma ressalva expressa no que diz respeito
as patentes e aos desenhos industriais, ao possibilitar a arguicdo de sua nulidade pelo
réu, em agdo de infragdo, como matéria de defesa, dispensando, excepcionalmente,
portanto, a participacdo do INPL

4. Essa ressalva ndo ¢ aplicavel as marcas.

5. O reconhecimento da nulidade de patentes e de desenhos industriais pelo juizo
estadual, por ocorrer apenas “incidenter tantum”, ndo faz coisa julgada e ndo opera
efeitos para fora do processo, tendo apenas o conddo de levar a improcedéncia do
pedido veiculado na ago de infracdo.

6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO®.

A relevancia desse precedente para este trabalho estd na tentativa de conciliar dois valores
em tensao. De um lado, preserva-se a competéncia federal para a desconstitui¢ao definitiva da
patente, com participacdo do INPI. De outro, evita-se que o réu em acdo de infracdo fique
impedido de discutir, ainda que incidentalmente, a validade do titulo que fundamenta a pretensao
do autor. O STJ, nesse ponto, ndo centraliza a competéncia, mas cria uma técnica de coordenagao
minima entre validade e infragao.

Esse entendimento, contudo, ndo resolve integralmente o problema. A admissibilidade da
nulidade incidental precisa conviver com situagdes em que a validade da patente ja estd sendo
discutida em acdo propria perante a Justiga Federal. Nesses casos, o STJ ja reconheceu que a agao
federal de nulidade pode configurar prejudicialidade externa apta a suspender a acao estadual de
indenizacao por uso ndo autorizado do objeto patenteado®’.

Esse segundo precedente € relevante porque mostra que a uniformizagao nao depende
apenas da admissibilidade da defesa incidental. Quando a validade da patente ja estd sendo
discutida em acao propria perante a Justi¢a Federal, a continuidade automatica da agao estadual
pode produzir decisdes logicamente incompativeis. A suspensdo por prejudicialidade externa,
nesse contexto, funciona como instrumento de racionalidade processual. Ela ndo altera a
competéncia dos juizos, mas impede que a separagdo de competéncias produza resultados
contraditorios.

O terceiro precedente relevante € o REsp n. 1.888.053/RJ, também da Terceira Turma do
STJ. Embora o caso trate de territorialidade, sua importancia para a uniformizagao patentaria ¢
evidente. Ao afirmar que a patente brasileira apenas produz efeitos no territério nacional, o STJ
delimita a extensao espacial da tutela patentaria e impede que uma patente concedida no Brasil
seja utilizada como fundamento para controlar atos praticados no exterior®*. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL. PATENTES. ACAO DE INFRACAO DE PATENTE SOBRE COM-
POSICAO ESPUMOSA EM SPRAY PARA DEMARCAR E LIMITAR DISTANCIAS
REGULAMENTARES NOS ESPORTES. UTILIZACAO COMO SPRAY DE MAR-
CACAO EM PARTIDAS DE FUTEBOL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA A
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TUTELA DE URGENCIA. SENTENCA SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO.
INTERESSE RECURSAL SUBSISTENTE NO QUE DIZ RESPEITO A ALEGACAO
DE AUSENCIA DE JURISDICAO. AUSENCIA DE VIOLACAO DOS ART. 489, §
1°, E 1.022 DO CPC. ACORDAO RECORRIDO QUE APRESENTA FUNDA-
MENTACAO CLARA E SUFICIENTE. ALEGADA VIOLACAO DO ART. 46, § 3°,
DO CPC. AUSENCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUMULAS 282 E 356/STF.
VIOLACAO DO ART. 21 DO CPC. INEGAVEL EXISTENCIA DE JURISDICAO
BRASILEIRA SOBRE ACAO QUE VERSA ACERCA DA INFRACAO DE PA-
TENTE CONCEDIDA PELO BRASIL. TERRITORIALIDADE DO DIREITO DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE BRASILEIRA QUE APENAS TEM
FORCA EM TERRITORIO NACIONAL. AUSENCIA DE JURISDICAO SOBRE
ALEGADA VIOLACAO OCORRIDA EM TERRITORIO ESTRANGEIRO.

1. Recurso especial interposto no curso de acdo de infragdo de patente sobre invengao
denominada “composi¢do espumosa em spray para demarcar e limitar distancias
regulamentares nos esportes”, que estaria sendo utilizada, sem autorizacdo do titular,
como spray de marcagdo em partidas de futebol organizadas pela FIFA e por
confederagdes e associagdes a ela filiadas, bem como que teria sido objeto de tratativas
pré-contratuais nas quais a FIFA teria deixado de observar o dever de boa-f¢.

2. Tendo o recurso sido interposto contra acoérddo que manteve a tutela Documento:
124844491 — EMENTA/ACORDAO - Site certificado — DJe: 15/04/2021 P4gina 1de 3
de urgéncia concedida na origem, houve, com a prolacdo de sentenca, perda
superveniente do interesse recursal quanto a esse ponto.

3. O interesse recursal subsiste, no entanto, quanto a alegagdo de auséncia de
jurisdigdo brasileira para examinar a presente demanda, porquanto a questdo foi
examinada apenas no acérddo recorrido, tendo o Tribunal de origem deixado de
reexamina-la posteriormente, por entender ter se operado a preclusio.

4. Reconhecimento da perda integral do objeto do presente recurso que configuraria
negativa de prestagdo jurisdicional, uma vez que a recorrente ndo teria como arguir
novamente a questao da jurisdi¢@o perante este Superior Tribunal.

5. Alegada violagao dos art. 489, § 1°, ¢ 1.022 do CPC que néo se verifica no presente
caso, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma clara ¢ suficiente
acerca de todas as alegacdes relevantes a solugdo da lide. 6. Ausente o
prequestionamento do art. 46, § 3°, do CPC, uma vez que o Tribunal de origem ndo se
manifestou, sequer implicitamente, acerca da matéria nele tratada.

7. A autoridade judiciaria brasileira tem inegavel jurisdigdo sobre acdo em que se
discute a violag@o de patente de invengdo concedida pelo Brasil, nos termos do inciso
I do art. 21 do CPC.

8. As patentes, no entanto, como todo direito de propriedade intelectual, caracterizam-
se por serem direitos territoriais, conferidos no exercicio da soberania do Estado e que,
por conseguinte, encontram seu limite no territdrio nacional.

9. Territorialidade do direito de patentes que estd cristalizada no principio da
independéncia, previsto expressamente no art. 4 bis da Convengao de Paris.

10. Auséncia de jurisdigdo brasileira sobre atos realizados em territdrio estrangeiro,
que podem configurar, no maximo, violagao a outra patente, que ndo aquela concedida
pelo Brasil. Impossibilidade de aplicago do inciso I1I do art. 21 do CPC.

11. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE
PROVIDO.

A utilidade desse precedente estd em estabilizar um limite material da tutela jurisdicional
brasileira. Em litigios envolvendo tecnologias exploradas em cadeias globais, produtos comerciali-
zados internacionalmente ou estratégias transnacionais de enforcement, a territorialidade funciona
como critério de contengdo. O precedente evita que a jurisdicdo brasileira seja artificialmente
ampliada para além dos efeitos do titulo concedido pelo INPI. Ao mesmo tempo, reforga a
necessidade de coordenagao institucional quando o litigio possui dimensdao multinacional.

Além do STJ, o STF também exerce papel importante na estabilizagdo da matéria patentaria,
ainda que em outro plano. O exemplo mais importante ¢ a A¢ao Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) n. 5.529/DF, na qual o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do
paragrafo tinico do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial, dispositivo que permitia a extensao
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automatica do prazo de vigéncia das patentes em razdo da demora administrativa na analise dos
pedidos®>*°,

Embora a ADIn. 5.529/DF nao trate diretamente da divisdo de competéncia entre Justi¢a
Federal e Justica Estadual, sua relevancia para este trabalho estd na fixacdo de parametros
constitucionais para a exclusividade patentaria. Ao invalidar uma prorrogacdo automatica do
prazo de vigéncia das patentes, o STF reposicionou a protecao patentaria dentro de uma moldura
que exige equilibrio entre incentivo a inovagao, livre concorréncia, seguranga juridica e interesse
publico. O precedente demonstra que a patente ndo pode ser examinada apenas pela perspectiva
do titular, mas também pelos efeitos sistémicos que produz sobre o mercado e a sociedade®’.

A leitura conjunta desses precedentes permite identificar um modelo brasileiro de
uniformizagdo ainda incompleto, mas relevante. O STJ atua principalmente na organizagao
infraconstitucional do contencioso patentario: define quando a nulidade pode ser arguida
incidentalmente, quando a a¢do federal deve suspender a agdo estadual e quais sdo os limites
territoriais da patente brasileira. O STF, por sua vez, atua como tribunal constitucional, fixando
parametros de validade da propria exclusividade patentéria diante da Constituicao®®.

Desse modo, a uniformizagao jurisprudencial no Brasil, diferentemente do modelo
europeu, opera de forma reativa. Sem uma corte unica especializada semelhante ao UPC, o
sistema brasileiro depende da atuacdo coordenadora dos tribunais superiores para orientar juizes
federais e estaduais diante de controvérsias semelhantes. Essa funcdo ¢ relevante, mas limitada:
os precedentes reduzem a instabilidade interpretativa, porém nao eliminam a fragmentagao,
especialmente porque surgem a partir de conflitos ja instaurados e ndo impedem, por si sos, a
persisténcia de decisdes divergentes em instancias inferiores.

Nesse contexto, a contribui¢do dos precedentes estd em construir pardmetros minimos
de estabilidade dentro de um sistema ainda fragmentado. O REsp n. 1.843.507/SP admite a
defesa incidental de nulidade; o precedente sobre prejudicialidade externa evita a tramitacao
desconectada de ac¢des logicamente dependentes®; o REsp n. 1.888.053/RJ delimita os efeitos
territoriais da patente brasileira’; e a ADI n. 5.529/DF submete a exclusividade patentaria a
controle constitucional de proporcionalidade e interesse ptiblico’’. Em conjunto, essas decisdes
ndo criam uma jurisdi¢do Unica, mas oferecem critérios capazes de reduzir a distancia entre
validade, infragdo e efeitos sistémicos da protecdo patentaria.

A analise permite concluir que a uniformizagao via precedentes € uma resposta necessaria,
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mas insuficiente. Necessaria porque, diante da reparticao constitucional de competéncias, o Brasil
precisa de critérios superiores que orientem a relacdo entre validade e infracdo. Insuficiente
porque a coeréncia jurisprudencial ndo resolve, sozinha, os problemas de custo, demora, pericia
técnica e duplicidade de processos. Essa constatagao conduz ao proximo tépico, dedicado aos
desafios de implementacdo de qualquer proposta de maior centralizagdo ou especializagdo no
Brasil quanto a soberania, aos custos institucionais ¢ a formagao técnica dos magistrados.

5.3 Desafios de implementacio: soberania, custos e especializacio técnica dos juizes

A comparacao com o UPC mostra que a centraliza¢do deciséria pode aumentar a coeréncia
dos litigios patentarios, mas também evidencia que esse modelo depende de estrutura institucional
complexa. No Brasil, a ado¢@o de solucdo semelhante enfrentaria trés obstaculos principais: a
reparticao constitucional de competéncias, os custos de implementacao ¢ a especializagdo técnica
necessaria para julgar disputas de alta complexidade.

O primeiro desafio ¢ constitucional. O UPC foi criado por acordo entre Estados europeus,
ao passo que o Brasil possui organizacao judiciaria interna marcada pela divisao entre Justica
Federal e Justica Estadual. Na pratica brasileira, as acdes de infracdo e declaracdo de nao
infra¢do sdo, em regra, ajuizadas perante a Justica Estadual, enquanto as a¢des de validade
e nulidade devem tramitar perante a Justiga Federal, pois o INPI figura como réu necessario em
razdo da impugnag¢io do ato administrativo de concessdo da patente®’. Qualquer proposta de
centralizagdo, portanto, precisa respeitar essa reparticdo de competéncias, sob pena de
desconsiderar limites constitucionais que estruturam o contencioso patentario brasileiro.

O segundo desafio ¢ economico. Embora a centralizacao possa reduzir custos de transagao
no longo prazo, sua implementacao exigiria investimento institucional relevante. Dados praticos
sobre litigios de patentes no Brasil indicam que agdes de infragdo em primeira instdncia costumam
levar entre dois e quatro anos, enquanto acoes de validade tendem a durar ao menos trés anos.
Além disso, uma ag¢ao de infragdo ou validade pode custar de US$ 30 mil, em casos simples, a
mais de US$ 1 milhdo em casos complexos, antes da decisdo de mérito em primeira instincia®.
Esses nimeros mostram que a fragmentagdo ndo ¢ apenas um problema juridico, mas também
econdmico.

O terceiro desafio ¢ técnico. O Brasil ja possui alguma capacitagdo em propriedade
intelectual, especialmente em varas federais e 6rgaos estaduais especializados, mas essa estrutura
ainda ¢ parcial. Mesmo nesses casos, a andlise de reivindicagdes, anterioridade, atividade
inventiva, suficiéncia descritiva e infracao depende fortemente de prova pericial. Uma pesquisa
da FGV sobre litigios envolvendo patentes essenciais identificou alega¢des de nulidade em dez
acoes, geralmente utilizadas para buscar a suspensao da acao de infragdo até o julgamento da
nulidade, e destacou a dificuldade técnica desses debates para tribunais generalistas®*.

Nesse ponto, o contraste com o UPC ¢ relevante. O modelo europeu prevé juizes
qualificados juridica e tecnicamente e um pool de juizes técnicos, justamente para aproximar a
decisdo judicial da complexidade cientifica da patente®. A li¢io para o Brasil nio estd em copiar
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essa estrutura, mas em reconhecer que a especializagdo precisa ir além da competéncia formal
do juizo: envolve formacao continuada, apoio técnico, critérios mais rigorosos de escolha de
peritos e gestdo processual adequada.

Assim, a criagdo imediata de uma corte unica com competéncia plena parece pouco
realista diante dos limites constitucionais, or¢amentarios e técnicos. O caminho mais viavel é
gradual: fortalecer a especializagdo ja existente, aprimorar a cooperagao entre Justica Federal e
Justica Estadual, consolidar precedentes sobre nulidade incidental e prejudicialidade, e qualificar
aprova técnica. A experiéncia do UPC demonstra que a eficiéncia em matéria patentaria depende
menos de uma formula institucional pronta e mais da capacidade de coordenar validade, infragdo,
prova técnica e uniformizagao jurisprudencial.

6 CONSIDERACOES FINAIS

O presente trabalho analisou a fragmentagao jurisdicional dos litigios de patentes no
Brasil, especialmente a partir da separagdo entre as acdes de nulidade, em regra submetidas a
Justica Federal, e as agdes de infracdo, contrafacdo e indenizacdo, normalmente julgadas pela
Justica Estadual. A pesquisa partiu da premissa de que essa divisdo, embora decorra do desenho
constitucional de competéncias, pode gerar dificuldades praticas quando validade e infracao
sdo discutidas em processos distintos, perante juizos diferentes € com ritmos proprios.

Ao longo do estudo, verificou-se que o problema brasileiro nao esta apenas na existéncia
de competéncias separadas, mas na insuficiéncia de mecanismos capazes de coordenar
discussdes juridicamente conectadas. Em matéria patentaria, a acao de infragdo pressupoe a
existéncia de um titulo valido, enquanto a a¢dao de nulidade pode comprometer a propria base
juridica da pretensdo do titular. Quando esses debates tramitam de forma paralela, aumentam-
se 0s custos, a inseguranga juridica, a duplicidade probatdria e o risco de decisdes contraditorias
sobre uma mesma tecnologia.

A anélise do Unitary Patent Package ¢ do Unified Patent Court demonstrou que a
experiéncia europeia buscou enfrentar problema semelhante por meio de uma estrutura
jurisdicional comum, especializada e voltada a aproximagao entre validade e infragdo. Contudo,
também se concluiu que o UPC nao pode ser simplesmente transplantado para o Brasil, pois foi
construido em contexto juridico e institucional proprio, marcado pela integragdo europeia e
celebracdo de acordo entre Estados contratantes. Sua relevancia, portanto, estd menos na
reproducdo de sua arquitetura e mais na possibilidade de servir como parametro critico para
repensar a organizacao do contencioso patentario brasileiro.

Nesse sentido, confirmou-se a hipotese inicial da pesquisa. A centralizagdo decisoria
pode funcionar como vetor de uniformizagdo e eficiéncia em litigios de patentes, mas sua
aplicagcdo ao sistema brasileiro deve ser compreendida de forma condicionada e gradual. A
criagdo de uma corte federal especializada com competéncia plena para nulidade e infracdo
representa alternativa institucional relevante, mas encontra limites constitucionais, econdmicos
e técnicos que impedem sua adogdo como simples ajuste do modelo atual.

Diante disso, o caminho mais realista esta no fortalecimento dos mecanismos ja
existentes de especializagdo, coordenagdo processual e uniformiza¢do jurisprudencial. A
atuacdo do STJ e do STF, a consolidacdo de precedentes sobre nulidade incidental e
prejudicialidade externa, a cooperacao entre Justi¢a Federal e Justi¢a Estadual e a qualificacao
da prova técnica surgem como medidas capazes de reduzir a instabilidade do sistema sem
desconsiderar os limites constitucionais brasileiros.

O presente estudo nao teve o objetivo de exaurir o tema, mas pode-se concluir que o
Brasil ndo precisa reproduzir o UPC para aprender com ele. A principal contribui¢do da
experiéncia europeia esta em demonstrar que a efetividade da tutela patentaria depende nao
apenas da prote¢do formal do titulo, mas também da capacidade institucional de oferecer
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respostas coerentes, especializadas e previsiveis. A separagdo entre validade e infracdo ndo
precisa conduzir, necessariamente, a fragmentagao decisoria; porém, para isso, ¢ indispensavel
construir instrumentos capazes de aproximar essas discussoes e fortalecer a coeréncia da
jurisdigdo patentaria no Brasil.
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