ANOA
ROCENO CML
i

ADENT

\ADAPROTA

ERALKOCODOD
TN LT
DL

I

RAFAEL SALOMAO SAFE ROMANO AGUILLAR
Bacharel em Direito pela Pontificia Universidade Catélica de Sdo Sebastiao do Rio de Janciro (PUC-Rio). Pés-graduado em Direito da Propriedade
Intelectual pela PUC-Rio. Autor do livro “A Personalidade Juridica da Igreja Catélica no Brasil: do Padroado ao Acordo Brasil - Santa Sé” (LTr, 2015).
Advogado associado de Kasznar Leonardos Propriedade Intelectual. E-mail: rafael.aguillar(@kasznarleonardos.com.

Sumario: 3. A disciplina da pericia no novo Cédigo de Processo Civil e seu impacto na Propriedade Intelectual - 4. Da possibilidade de dispensa da prova pericial pelas partes ou

pelo juiz - 5. Conclusio - Referéncias bibliograficas

3. A DISCIPLINA DA PERICIA NO NOvO CODIGO DE PROCESSO
CIVIL E SEU IMPACTO NA PROPRIEDADE INTELECTUAL

A. Uma nova perspectiva cultural para as provas

Como ¢ cedico, o destinatario principal das provas é o Estadojuiz, na
medida em que compete a0 magistrado analisé-las e valoré-las de modo
a formar o seu livre convencimento motivado, que desembocaré na dec-
530 Judicial voltada a solucionar o conflito trazido pelas partes ao conhe-
cimento do juizo." “Las pruebas se adquieren para el proceso o se incor-
poran al proceso y las utiliza el juez”, afirmava Santiago Sentis Meleno.?

Sem prejuizo dessa concepgio, ndo ha como se deixar de vislumbrar
uma mudanca de perspectiva significativa a partir de algumas das novi-
dades trazidas pela codificagio de 2015. Com efeito, conforme ja noti-

* A parte [ deste artigo foi publicad na Revista da ABPI 140.
1. Destinatario principal, mas ndo o tnico, conforme esclarece o enunciado n° 50 do
Férum Permanente de Processualistas Civis: “Os destinatérios da prova sao aqueles
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ciado nos capitulos precedentes, o CPC de 2015 admite uma maior
influéncia e chega mesmo a demandar uma maior participacio das partes
na dilagdo probatéria. Assim, por exemplo, exige que os advogados das
partes se Incumbam de Intimar as testemunhas que arrolarem (art. 455).

O novo procedimento simplificado de produgéo antecipada de provas,
previsto nos artigos 381 usque 383 do NCPC, também ajuda a com-
provar essa assertiva. De fato, no CPC/73, a producio antecipada de
provas, em suas varias modalidades, era uma espécie de agdo cautelar,
que dependia, portanto, do preenchimento dos requisitos genéricos do
fumus boni juris e do periculum in mora, aplicévels a essa classe de agao
em geral. Apés a obtenciio das provas requeridas, eventual agdo prin-
cipal deveria ser ajuizada pela parte no mesmo juizo, dado que este
ficava prevento em funcio da cautelar. Essas limitagdes legais foram

que dela poderdo fazer uso, sejam juizes, partes ou demais interessados, ndo sendo a
tinica fungdo influir eficazmente na conviccéo do juiz”.

2. SENTIS, Santiago Meleno. Opus cit., p. 885. Em italico no original.
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objeto de diversas criticas doutrinénias e de atenuacdes jurispruden-
clais, que passaram a admitir, por exemplo, a producio antecipada de
prova propriamente preventiva, que independe de urgéncia e da de-
monstragio de verossimilhanca do direito material

Atentando as observacdes doutrinérias, a produgéo antecipada de
provas assume, no atual c6digo, o carater de um direito autonomo
da parte, uma vez que independe da propositura posterior de um
processo principal e sequer seré necessariamente um procedimento
contencioso, pois pode nao haver polo passivo (art. 381, §5°).
Nao h4 mais, pois, que se justificar e demonstrar o interesse na
obteng@o da prova que seria usada em outro processo futuro, cujo
interesse também deveria ser demonstrado, bastando doravante que
sejam expostos razao suficiente e interesse juridico escorado em
uma das hipéteses da Lel que autorizam o procedimento (art. 381,
NCPC).* No mais, vale dizer que, caso processo posterior venha
a ser proposto, nao estara ele vinculado ao juizo que, pelo c6digo

de 1973, estaria prevento (art. 381, §3°, NCPC).

Sendo assim, por mais que ontologicamente o escopo dessa acio
auténoma de producdo de provas permanega sendo, na maioria dos
casos, cautelar, no sentido de que visa a proteger o objeto de outro
processo, eventualmente pode ser que nunca haja um processo sub-
sequente de mérito, o que é reconhecido pelo préprio cédigo (art.
381, III, NCPC). Por esses motivos e por aqueles que se acrescen-
tardo nas subsecdes seguintes, a comecar pela indicagdo do perito
pelas proprias partes, é que se pode afirmar que h4 uma nova pers-
pectiva no tratamento das provas trazida pela codificagio de 2015.

B. A indicacdo do perito pelas partes (ou da “pericia consensual”)

O artigo 471 do CPC de 2015 abre a possibilidade de as partes

nomearem em conjunto o perito, o que talvez seja a novidade mais
aguardada e desejada do novo cédigo entre os que militam na 4rea
da Propriedade Intelectual.

Na vigéncia do CPC de 1973, foram copiosos os recursos de agravo
de instrumento interpostos em decorréncia da nomeacdo deficiente
de peritos pelo juizo a quo. A discusso a respeito da qualificacdo
ideal ou necesséna do perito (tema da proxima subsegao) no campo
da Propriedade Intelectual nao é decerto facil e as partes costumam
defender critérios diferentes dependendo da rea especifica em ques-
tao. Conforme analisado no capitulo antecedente, discute-se, v. g., se
serla necessaria a pericia em disputas de marca ou quem seria o
proﬁssional representativo da ﬁgura ]ega] do “técnico no assunto”
nos casos envolvendo patentes. Neste tiltimo exemplo, como o requi-
sito de patenteamento da atividade inventiva tende a ser analisado de
modo mais subjetivo, a parte que pretende a nulidade da patente em
virtude da obviedade do mvento séi propugnar pela definigio do

3. BESSONE, Daniela. Obtengdo de Provas em Litigios de Propriedade Industrial. In:
ROCHA, Fabiano de Bem da (coord). Capitulos de Processo Civil na Propriedade
Industrial. Rio de Janeiro: Lumens Juris, p. 167-168, 2009.

4. MARINONI, Luiz Guilherme et alli. Opus cit., vol. II, p. 310.
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técnico no assunto como alguém de elevadissimos conhecimentos e
solida formagéio, ao passo que a parte interessada na manutencéo da
patente defende a figura do técnico como sendo o profissional mais
limitado possivel, para quem a invengao jamais seria dbvia.’

Apesar dessas recorrentes e vividas divergéncias, nio se afigura razoa-
vel esperar que as partes, ante o risco de uma nomeacio ruim pelo
Juizo e dos possivels resultados prejudiciais que dela podem advir, nao
saberdo cooperar para chegar a um nome de consenso, mormente
porque a nomeago do perito pelo juizo ndo é mais, pela sistematica
do CPC de 2015, recorrivel de imediato pela via do agravo de instru-
mento (recurso tema de subsecio propria infra). De fato, esse tipo de
decisao interlocuténia, uma vez que nio serd mais alcangada pela pre-
clusdo, devera ser impugnada como preliminar do recurso de apelaio
ou nas contrarrazdes a apelacao da outra parte (art. 1.009, §1°), o que
significa que eventual equivoco na nomeagéo do perito somente podera
ser cornigido ao final do processo, possivelmente levando & anulacio de
todos os atos seguintes em sede de apelacio, com a consequente neces-
sidade de se realizar nova pericia. Logo, resta demasiado claro que os
riscos e 0s custos sio grandes demals para que as partes deixem passar
a oportunidade de cooperar e de escolher conjuntamente um profissio-
nal da confianga de ambos os lados para atuar como perito.

Note-se que h4 precedentes em que ambas as partes insurgiram-se
contra o perito nomeado pelo juizo, o que demonstra perfeitamente
que elas poderiam ter cooperado no processo para chegar a um nome
comum que substituisse o profissional designado pelo magistrado:
PROVA PERICIAL - Nomeagao de perito para elaboracio de laudo
relativo & Propriedade Industrial - Impugnagdo e pedidos de substitui-
¢ao do perito nomeado, por insuficiéncia técnica e auséncia de qualifica-
¢ao profissional, formulados por todas as partes litigantes - Prova peri-
cial que, embora nao se nao se revista de especial complexidade, em
comparago a outros casos relativos a propriedade imatenal, recomenda
a nomeagdo de perito especializado em marcas e patentes, que possa
elaborar o laudo sem socorrer-se dos conhecimentos ou da colaborago
de terceiros - Feitos conturbados, que merecem a nomeagéo de especia-
lista, que posa elucidar as questdes controversas - Recurso provido.®

Além de evitar as inconvenientes discussdes quanto a qualificagio
do perito, ha muitas outras vantagens na escolha consensual deste
auxiliar da Justica, tal como a possivel definicdo prévia e conven-
cional dos honorérios periciais, que deixardo de ser discutidos nos
autos, abrindo espaco para assuntos mais importantes. Além disso,
o juiz evidentemente fica livre para formular os quesitos que enten-
der necessarios ao perito eleito pelas partes (art. 470, II, NCPC)
e para avaliar a qualidade do laudo quando ele for entregue, po-
dendo determinar a realizacio de uma segunda pericia se nao se
der por satisfeito pela primeira (art. 480, NCPC).

5. LEONARDOS, Gabriel Francisco; AMARAL, Rafael Lacaz. Opus cit., p. 41.

6. Agravo de Instrumento n° 686.801.4/4-00. Quarta Camara de Direito Privado do
Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo. Rel. Des. Francisco Loureiro. Julgado em
12/11/2009.
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Isso ndo significa, contudo, que nao haja opinides contrarias. Com
efeito, MARINONI, ARENHART e MITIDIERO, chaman-
do a atengdo para a posi¢ao do juiz como destinatério final da
prova, sao desfavoravels a tese de que as partes podem impor o
nome do perito a0 magistrado, in verbis:
Embora, em regra, ela possa ser admitida — até porque isso evita dis-
cussdes a respeito dos honorarios desse expert, de possivels vicios seus
de parcialidade etc. — nao ¢ inafastavel pelo juiz. Permanece ele como
o destinatario final da prova e, por isso, pode, em reputando inade-
quado esse contrato processual, afastar as suas consequéncias e nome-
ar outro profissional para a realizagdo da prova.”

Igualmente ressalvando o controle judicial, porém mais otimista e recep-

tivo quanto ao Instituto, o comentario de Cassio Scarpinella BUENO:
Trata-se de mais um caso em que o novo CPC inova ao admitir, na
pratica dos atos processuais, ampla participagdo (e mais que isto,
inegével protagonismo) das partes como verdadeiros condutores dos
rumos do processo, aplicando, assim, a diretriz ampla do art. 190.
Este protagonismo nao impede, de qualquer sorte, o necessario (irre-
nunciavel e inafastavel) controle judicial sobre a regularidade da pra-
tica dos atos, a comegar pela observancia das exigéncias da hipétese
de incidéncia do dispositivo: capacidade das partes e se tratar de causa
que admita a autocomposicao (incisos [ e Il do caput) 8

Enquadrando-se a nomeacio convencional do perito como uma
espécie de contrato processual, nao hé, pois, como se afastar a
aplicacdo dos requisitos e das disposicdes do artigo 190 do CPC
de 2015, que autoriza o controle dos negécios processuais pelo juiz
nos casos de nulidade, insercio abusiva em contrato de adesdo ou
de vulnerabilidade manifesta de uma das partes. Por sinal, o pré-
prio artigo 471 requer que as partes sejam plenamente capazes e
que a causa seja passivel de resolugio por autocomposicio para
que o perito possa ser por elas nomeado.

7. MARINON], Luiz Guilherme et alli. Opus cit., vol. II, p. 399. Em outra passagem
da obra, os autores ainda questionam: “E possivel admitir, sobretudo em face da mul-
tiplicidade de valores e de funcdes a que atende a jurisdicio, que o juiz seja compelido,
pela simples vontade das partes, a formar a sua convicgio com base na analise de um
expert que ele ndo conhece e em quem ndo confia?”. Cf. MARINONI, Luiz Guil-
herme et alli. Opus cit., vol. I, p. 531.

8. BUENQO, Cassio Scarpinella. Novo Cédigo de Processo Civil Anotado. Sao Paulo:
Saraiva, p. 316, 2015.
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Sem embargo, conforme ser4 investigado no préximo capitulo, os requi-
sitos e as hipoteses de controle previstas no cédigo para os negocios
processuais nao parecem se aplicar ou impedir a realizacéo desses acor-
dos no campo dos conflitos envolvendo Propriedade Intelectual. Sendo
assim, nessas causas, nao ha porque deixar de se seguir o que dispde
claramente 0 CPC de 2015 no artigo 471, §3° “a pericia consensual
substitui, para todos os efeitos, a que sera realizada por pento nomeado
pelo juiz”. Nao se deve advogar o contrério e tentar impedir que uma
das mais auspiciosas novidades do NCPC produza seus efeitos e tenha
a oportunidade de mudar a cultura juridica do Pais.”

Inclusive, afigura-se razoavel que as partes possam nomear consensual-
mente o perito mesmo apés o magistrado J4 ter indicado o perito do juizo,
até mesmo na hipétese de deferimento da prova pericial de oficio. Com
efeito, pode ser que as partes decidam cooperar entre si apenas depois
de se depararem com uma nomeagio ruim feita pelo juiz. Nessa situa-
¢do, ainda que as partes tenham retardado a sua decisio, nao ha motivo
para lhes negar o uso da faculdade da pericia consensual, desde que o
penito nomeado pelo juiz ainda néo tenha comecado os seus trabalhos.
A pericia consensual pode e deve ser usada como um instrumento de
reagio eficaz das partes contra a nomeacio de expert inadequado pelo
Juizo, mormente em funcéo da ndo recorribilidade imediata dessa deci-
séo. E mister, pois, privilegiar a via consensual e a solucio que perpassa
a cooperagao dos sujeitos do processo.

Nesse contexto, embora constitua um claro reflexo da citada nova
perspectiva do CPC de 2015, que permite uma maior participagio
das partes na producio das provas e incentiva a cooperacio entre elas
(art. 6°, NCPC), nao h como se deixar de mencionar que ja no CPC
de 1939 facultava-se as partes a escolha consensual do perito, fato que
certamente é por muitos desconhecido. Com efeito, o artigo 129 do
CPC/39 teve sua redacio original'® alterada pelo Decreto-Lei n°

9. Nao havendo defeito que comprometa a validade desse negécio processual, nao cabe ao
juiz deixar de homologa-lo ou negar-lhe eficacia. Cf. DIDIER JR., Fredie et alli. Opus
cit., vol. I, p. 288.

10. Art. 129. Os exames periciais serdo feitos por um perito, sempre que possivel técnico,
de livre escolha do juiz.
Paragrafo tinico. O perito podera, ser recusado pelas mesmas causas que justificam a
recusa dos juizes e testemunhas e no caso do art. 131, n® Il
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4565 de 1942" ¢ posteriormente pelo Decreto-Lei n° 8.570 de
1946,'> ambos os quais autorizaram as partes a escolher consensual-
mente o perito. Destarte, antes de ser considerado uma “novidade”, o
artigo 471 do CPC de 2015 deveria ser tratado, na verdade, como um
“resgate”. A alteraciio da regra de nomeacio do perito do CPC/39
pelo cédigo de 1973 talvez constitua mais um episédio da constante
querela entre as posicdes publicista e privatista no Processo Civil,
conforme examinado no capitulo introdutério deste ensaio.

Por fim, ha duas questdes préticas interessantes: a possibilidade de se
arguir o impedimento/suspeicio do perito e a possibilidade de se im-
pugnar o laudo pericial produzido pelo pento indicado pelas partes.
Quanto ao primeiro tema, parece que somente a demonstracio cabal
da mé&-fé de uma das partes e do total desconhecimento da parte pre-
judicada autorizaria a arguicio de suspeicio/impedimento do perito
nomeado em conjunto pelas proprias partes, pois do contrario estar-se-
1a diante de inegével venire contra factum proprium. Havendo, todavia,
quebra de confianga de ambas as partes no perito, assim como o juiz
pode substitui-lo nessa hipétese, nao ha porque se negar essa possibi-
lidade as partes, permitindo-lhes a nomeagéo de novo expert. Quanto
a segunda indagagdo, o fato de a lei permitir a indicag@o de assistentes
técnicos mesmo que o perito tenha sido nomeado pelas partes permite
seguramente concluir que o laudo da pericia consensual pode ser im-
pugnado por qualquer das partes, salvo negécio processual celebrado
entre elas que determine expressamente o contlréurio.I3

C. As novas exigéncias quanto a pessoa e & nomeacéo do perito

Na hipétese de, por conta de algum desacordo insuperavel ou por au-
séncia de tratativas, as partes no conseguirem convencionar e escolher o
nome do perito, o cddigo de 2015 estabelece renovadas e firmes exigén-
clas quanto a qualificacio do expert a ser nomeado exclusivamente pelo
Juiz, as quais certamente ajudardo a minimizar eventual prejuizo acarre-
tado pela falta de entendimento entre elas, contnbuindo assim para uma
melhora nas pericias judiciais. E o que ser4 confendo a seguir.

Primeiramente, o artigo 465 do CPC/2015 refere-se expressamente a
nomeacio de “perito especializado no objeto da pericia”, referéncia
esta & especializagio que mexistia no artigo 421 do cédigo de 1973.
Logo, ao nomear o perito, o juiz devera justificar minimamente a no-
meacio a luz dessa exigncia e das novas e rigidas regras de fundamen-
tacio das decisdes judiciais, previstas no artigo 489, §1°. No dizer de

Ada PELLEGRIN], “é imprescindivel adequar a nomeacao do pe-

11. Art. 129. Os exames periciais serdo feitos por um perito, sempre que possivel técnico,
de escolha do juiz, salvo se as partes acordarem num mesmo nome e o indicarem. Se a
indicagdo for anterior ao despacho do juiz, este nomearé o perito indicado. Nao haven-
do indicacio, a escolha do juiz prevaleceré se as partes ndo indicarem outro perito
dentro de quarenta e oito (48) horas apés o despacho de escolha.

12. Art. 129. Os exames periciais poderdo ser feitos por um s6 louvado, concordando as partes;
se nao concordarem indicardo de lado a lado o seu perito € o juiz nomeara o terceiro para
desempate por um dos laudos dos dois antecedentes, caso n@o se contente com um destes.

13. DIDIER JR., Fredie et alli. Opus cit., vol. II, p. 274 ¢ 288.

14. GRINOVER, Ada Pellegrini. Opus cit., p. 11.

15. Stmula n° 56: Em ago de acidente de trabalho, na qual alega o autor redugdo auditi-
va, 0 perito deve ser médico especialista, salvo se inexistir na Comarca.

4

rito 2 especialidade e & complexidade da questao fatica a ser dirimida”,
pols “sem 1550, nao ha como garantir que o laudo represente elemento
seguro sobre o qual possa se apoiar a decisdo judicial”."*

Nesse contexto, vale ressaltar que a jurisprudéncia ja exigia, na vi-
géncia do CPC/73, a especializacio do profissional nomeado como
perito para atuar na causa. Assim, ainda que especifico para o
campo da medicina, o enunciado n° 56 da stimula de jurisprudéncia
do Tribunal de Justica do Estado do Rio de Janeiro servia de impor-
tante indicativo ao estabelecer que o médico adequado para atuar
como perito nas causas em que se alega reducio auditiva do autor em
funcio de acidente de trabalho € aquele especializado na 4rea de
otorrinolaringologia.”” Assim também os precedentes:
Agravo de instrumento. Processual civil e empresarial. Prova pericial.
Propriedade Industrial. Discussao envolvendo transporte pneumatico
de matenial oriundo da perfuracio de pogos de petrdleo e suposta
violagio de patente de invencao titularizada pelas agravadas. Necessi-
dade de comprovagéo da especialidade e expertise dos peritos nomea-
dos, o que ndo ocorreu no caso em tela. Inteligéncia dos artigos 145,
§2° ¢ 424, 1 do CPC. Recurso ao qual se d4 provimento.'®
Agravo de instrumento - Acéo ordinaria de obrigagio de ndo fazer -
Propriedade Industrial - Discordancia da agravante acerca da nomea-
¢do dos peritos, por considera-los inaptos para a realizacio da prova
pericial - Hipétese em que os peritos demonstraram sua qualificagio
técnica para periciar o objeto da controvérsia do processo: caixa de
passagem de ar condicionado Informacdes do juizo que vieram acom-
panhadas dos documentos comprobatérios da especificacio dos ex-
perts - Decisao mantida - Agravo improvido.
Agravo de instrumento - Ao de reparacio de danos - Substituicio de
perito - Engenheiro nomeado como perito judicial que no é especialista
na matéria em discussao - Em se tratando de matéria técnica e especifica,
o perito deve ser o mais especializado possivel, dada a sua importancia -
Profissional nomeado para auxiliar o juizo como perito judicial que nao
demonstrou ter conhecimentos especificos para desempenhar os procedi-
mentos necessérios ao deslinde da questdo, como determina a legislagdo
em vigor, e nao demonstrou possuir conhecimentos técnicos pelos campos
que atua, conforme habilitagio apresentada - Recurso provido.'8

Nesse cenério, também durante a vigéncia do CPC/73, os enge-
nheiros Joaquim da Rocha Medeiros Jr. e José Fiker alertavam que
“néo obstante a simples inscricio no 6rgio que regulamenta a
profissao baste para legalmente habita-lo a funcionar como tal,

claro estd que, além disso, deva ser idoneo e ter conhecimentos

especificos aprofundados sobre a matéria objeto da pericia”."”

16. Agravo de Instrumento n° 0016072-38.2015.8.19.0000. Quarta Camara Civel do
Tribunal de Justica do Rio de Janeiro. Rel. Des. Myriam Medeiros da Fonseca Costa.
Julgado em 29/05/2015.

17. Agravo de Instrumento n° 2002271-26.2015.8.26.0000. Segunda Camara Reserva-
da de Direito Empresarial do Tribunal de Justica de Sao Paulo. Rel. Des. Ramon
Mateo Jinior. Julgado em 16/03/2015.

18. Agravo de Instrumento n° 645.490-4/3-00. Quinta Camara de Direito Privado do
Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo. Rel. Des. Roberto Mac Cracken. Julgado
em 29/07/2009.

19. JUNIOR, Joaquim da Rocha Medeiros; FIKER, José. A Pericia Judicial: Como
Redigir Laudos e Argumentar Dialeticamente. Sao Paulo: Pini, p. 26, 1996.
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Nas causas envolvendo Propriedade Intelectual, a engenharia é um
dos ramos do saber mais requisitados para pericias. Sendo assim,
¢ valido observar que nao existe uma “engenharia genérica”, de
formagao generalista, cujo profissional seria apto a atuar e a dar
pareceres em qualquer area. Ao revés, sdo muitas as engenharias
especializadas, voltadas para 4reas especificas, de modo que o en-
genheiro possui, ao contrario de advogados e médicos, uma forma-
cdo especializada na graduacio (engenharia quimica, mecénica,
elétrica, de produgio, etc). Por conseguinte, a Lei n° 5.194 de
1966, que regulamenta a profissao de engenheiro, determina que
este profissional nao pode exercer atividades estranhas & engenha-
ria de sua formacdo e registro no érgao de classe, in casu, o Con-
selho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA.? Destarte,
¢ muito importante sublinhar que um engenheiro quimico néo po-
der4 ser perito em caso envolvendo engenharia eletronica, por
exemplo; equivoco este surpreendentemente comum de se observar.

Para que a exigéncia de especializacio nao reste abstrata e meramen-
te programatica, o codigo de 2015 exige ainda que o perito nomeado
apresente, no prazo de cinco dias, seu curriculo junto & proposta de
honorérios (art. 465, §2°, II). Em outras palavras, a codificacio de
2015 passa a exigir que o perito comprove sua especializacio na érea
por meio da apresentagdo de curriculo que a ateste. As novas dispo-
sigdes so evidentemente bem-vindas, mas insta salientar que, na vi-
géncia do codigo de 1973, a doutrina ja apontava que “o controle
sobre a prova pericial deve comecar, pois, antes da realizacio da
pericia”, pois “compete ao juiz exigir do perito que indique e com-
prove suas especialidades e a capacidade para auxiliar no acertamen-
to dos fatos técnico-cientificos”*' Vale nesta altura rememorar a ob-
servagao feita no capftulo Il supra de que, em causas envolvendo
Propriedade Intelectual, nao bastara ao perito o conhecimento técni-
co meramente académico acerca da matéria que constitu o objeto do
processo, devendo o expert conjugar o conhecimento cientifico com o
profissional, pois a ninguém é dado ser expert sem possuir experién-

20.  Aut. 6° Exerce ilegalmente a profissao de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agronomos ...)
b) o profissional que se incumbir de atividades estranhas as atribuigdes discriminadas
em seu registro.

Anote-se que a Lei n° 12.378 de 2010 excluiu a Arquitetura do ambito da Lei n°
5.194/1966 e da regulamentacio do antigo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura
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clas praticas na érea. Fissa observacio é vélida sobretudo no campo
das patentes, em que “o profissional que seja unicamente um teérico,
ndo tendo jamais tido a experiéncia pratica, quotidiana, de imple-
mentar novos processos ou produtos em unidades industriais, certa-
mente que ndo se torna o técnico no assunto exigido pela lei”.??
Portanto, é essencial que o perito nomeado comprove sua qualifica-
¢ao tanto cientffica, quanto profissional na rea pertinente.

Além disso, conforme discutido no capitulo II supra, pode ser que
sejam necessarios conhecimentos especificos da Propriedade Intelectu-
al para que a pericia seja realizada, v. g., com precisio metodolégica.
De fato, socorrendo-se mais uma vez do exemplo das patentes, perce-
be-se que de nada serviria a especializagdo a respeito de determinada
tecnologia se o perito ndo soubesse interpretar corretamente as reivin-
dicag()es de uma patente para constatar uma infragéo ou se ignorasse
as nuances do conceito de atividade inventiva para investigar a nulida-
de do titulo. Por esse motivo, as vezes ser4 necessario que o especialis-
ta possua, outrossim, conhecimentos da Propriedade Intelectual.

Uma vez, todavia, que a combinagao de ambos esses conhecimen-
tos pode ser, na pratica, dificil de ser encontrada em um sé espe-
cialista, recomenda-se fazer uso da faculdade do artigo 475 do
NCPC, que trata das pericias ditas complexas. Este dispositivo,
que repete o teor do artigo 431-B do CPC/73, introduzido no
cédigo antigo pela reforma da Lei n° 10.358 de 2001, autoriza
que o magistrado nomeie dois peritos para conduzir a analise, os
quais combinardo suas especialidades a fim de produzir um sé
laudo, mais técnico e abrangente. Assim, pode-se nomear um es-
pecialista em Propriedade Intelectual e um expert na tecnologia
objeto da patente ou ainda tantos peritos diferentes quantas forem
as 4reas tecnolégicas atinentes ao invento sub judice.

Outro aspecto importante do cédigo de 2015 ¢ que, ao nomear o pe-
rito, que poderé ser tanto um profissional individual quanto uma nsti-
tuicdo técnica/cientifica qualificada, o magistrado devera optar por um

¢ Agronomia (atualmente Conselho de Engenharia e Agronomia), criando o Conselho
de Arquitetura e Urbanismo - CAU do Brasil.

21. ALMEIDA, Diogo Assumpcio Rezende de. Opus cit., p. 144.

22. LEONARDOS, Gabriel Francisco; AMARAL, Rafael Lacaz. Opus cit., p. 39.

Girifos do original.

2)



-

ANOVA DISCIPLINA DA PROVA PERICIAL NO CODIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 E SEU IMPACTO NOS LITIGIOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - PARTE II

dos nomes inscritos em cadastro a ser mantido pelo Tribunal a que
estiver vinculado (art. 156, §1°). O cédigo prevé que, para formacio
desse cadastro, sejam realizadas consultas piblicas, com divulgacéo na
infernet ou em jornais de grande circulagio; devendo ser também
consultadas diretamente as universidades, os conselhos de classe, in-
cluindo a OAB, o Ministério Piblico e a Defensoria Piblica, os quais
poderdo indicar profissionais ou 6rgaos técnicos interessados (art. 156,
§2°). Evidentemente, esse cadastro estara sujeito revisoes periddicas,
que levardo em consideracio a formagdo profissional, a atualizacio do
conhecimento e a experiéncia dos peritos interessados (art. 156, §3°),
o que deveré ser regulamentado por cada Tribunal.

A fim de facilitar a consulta e a avaliagio dos nomes pelas partes, assim
como para permitir que “a nomeacio seja distribuida de modo equitati-
Vo', 0 cartorio das varas e secretarias devera disponibilizar listas de peri-
tos, apresentando a qualificacdo técnica e a 4rea de conhecimento de
cada um, tornando acessfveis ainda os documentos exigidos para habili-
tacio (art. 157, §2°). Com isso, serd mais facil para a parte avaliar o
técnico nomeado e eventualmente se opor a ele, requerendo reconsidera-
¢a0 da decisio ou sua reforma na apelagéo. Atualmente, sio muitos os
casos em que a parte precisa esforcar-se e pesquisar por si mesma para
descobrir o curriculo e as qualificagdes do perto nomeado pelo juizo, que
s61 ser completamente desconhecido e sem atuagio no mercado.

Por fim, nos sftios onde n@o houver profissionais inscritos no cadastro
do Tribunal, o juiz poder4 nomear livremente o perito, desde que a
escolha recaia, naturalmente, sobre profissional ou érgao técnico-
cientifico, comprovadamente, capacitado para conduzir a pericia
(art. 156, §5°). Nesta hipétese, é mais do que valida a pratica, por
muitas vezes recomendada e aceita pelos tribunais, de se expedir
oficio para a Associacio Brasileira dos Agentes da Propriedade In-
dustrial - ABAPI, a fim de que esta indique profissionas de seu
quadro que sejam aptos a exercer o mdnus em questio.

D. Novas regras para o conteiido dos laudos

Além das disposicdes a respeito da figura do perito e de sua nome-
acao, o codigo de 2015, ao contrario de seu predecessor imediato,
trata ainda do contetido do laudo pericial a ser entregue pelo ex-
pert. Dessa forma, assim como as decisdes judiciais deverdo ser
fundamentadas com maior rigor, a teor do artigo 489, coerente-
mente, o cédigo exige que também os laudos periciais sejam mais
técnicos, bem estruturados e fundamentados, pois “de nada adian-
ta (...) o auxilio do saber cientifico se ndo se verifica a confiabilida-
de do que € trazido ao processo pelo perito”.??

23. ALMEIDA, Diogo Assumpgao Rezende de. Opus cit., p. 105.

24. Na ciéncia, muitas questdes permanecem sem resposta e as teorias em voga estio sempre
baseadas ora em evidéncias mais sélidas, ora em suposicoes mais débeis, que podem ser
facilmente superadas e descartadas. Essa “falseabilidade” intrinseca das teorias cientificas
foi mesmo elevada pelo filésofo Karl Popper  condigdo de caracteristica fundamental da
ciéncia, a qual jamais conseguiria chegar a respostas definitivas. Destarte, na relagio
entre Direito e Ciéncia, ¢ essencial que esse fator seja levado em consideracéo pelos juristas,
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Destarte, o artigo 473 do CPC/2015 lista os itens obrigatérios que
deverdo constar dos laudos, a saber: (1) exposicao do objeto da pericia;
(i) analise técnica ou cientifica realizada pelo perito; (iii) indicagao
do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser ele predom-
nantemente aceito pelos especialistas da area do conhecimento da qual
se originou; e (iv) respostas conclusivas a todos os quesitos apresenta-
dos pelo juiz, pelas partes e pelo 6rgao do Ministério Pablico.

Dentre essas exigéncias, uma das mais importantes é decerto aque-
la que demanda a exposicio e a justificacio da metodologia empre-
gada, porquanto o uso de um método deficiente pode influenciar
decisivamente o resultado da analise, sendo capaz até de justificar
a impugnacao do laudo e a realizagio de uma segunda pericia (art.
480). O consenso cientifico é sempre provisério e as teorias em
voga sao constantemente superadas por hipéteses que se demons-
tram superiores.”* Por esse motivo, é essencial que o perito justifi-
que o porqué de ter optado pelo uso de determinado método ou o
porqué de perfilhar determinada escola, a fim de respaldar os seus
resultados e de eventualmente permitir a contestagao deles. Assim,
o perito devera explicitar como funciona o método e qual a sua
aceltacio no melo cientffico pertinente, demonstrando com dados
adequados o seu acolhimento e os motivos pelos quais ele se revela
o mais recomendével para o caso.”’

A doutrina aponta diversos critérios importantes, que podem auxi-
liar 0 juiz na fundamentag@o de sua decisio, que pode ser tanto de
acolhimento, quanto de rejeicao do laudo pericial: (a) que a teoria
cientffica subjacente é valida, (b) que o método que utiliza a teoria
cientifica é valido, (c) que o método foi adequadamente aplicado
aos fatos da causa, (d) que o método é reconhecidamente aceito na
comunidade cientifica, (¢) que o método pode ser comprovado
cientificamente, (f) a taxa de erro da prova probabilistica, (g) que
o método permite revisio externa de outros especialistas, entre
outros.”® Acrescenta Diogo Rezende de ALMEIDA a respeito:
“o0 método adotado pelo perito deve ser exatamente aquele que é
reconhecidamente vélido e usualmente aplicado na busca da verda-

de no campo cientifico do qual advém”.?’

O que esta em jogo nesse ponto é sobretudo a objetividade do exame
pericial, a qual somente pode ser averiguada por intermédio da aprecia-
¢do dos fundamentos e métodos utilizados pelo perito para chegar as suas

conclusdes. Nesse sentido, aponta Humberto THEODORO Jr.:

(...) A conclusdo do perito hé de ser medida, atestada e justificada por
técnicas que o experto necessariamente tornara cristalinas aos olhos do
juiz e das partes, para que possam medir seu grau de objetividade.

de modo que a autoridade do argumento cientifico néo seja considerada de todo insupe-
ravel ou indiscutivel. Cf. HAACK, Susan. Truth and Justice, Inquiry and Advocacy,
Science and Law. In: Ratio Juris. Vol. 17, n° 01. Oxford, marco de 2004, p. 19 ¢ 22.

25. DIDIER JR., Fredie et alli. Opus cit., vol. I, p. 281.

26. ALMEIDA, Diogo Assumpgio Rezende de. Opus cit., p. 129-130.

27. Ibid., p. 105.
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(...) A forca probante do laudo se manifesta quando suas conclusdes
se sustentam em premissas veridicas e em raciocinio légico e técnico
convincente. Meras opinides subjetivas (...) tornam o laudo impresta-
vel, porque ndo concludente, nem convincente.

Correlatamente, 0 §2°, do artigo 473, do CPC/2015, veda ao peri-
to emitir opinides pessoais que ultrapassem os limites de sua desig-
nagdo, nio dizendo respeito, portanto, ao exame técnico ou cientifico
que constitui o real escopo de seu trabalho. Trata-se de um reflexo da
propria esséncia da pericia, pois se o fato em questao for juridico, ndo
caberé a pericia; ao passo que, se o fato for técnico-cientffico, o per-
to s6 poderé ser convocado para fornecer esclarecimentos a respeito
do aludido fato e ndo para extrair conclusdes (juridicas) sobre as
responsabilidades daf resultantes. Conforme reconhece o engenheiro

Rogério Silva de BUSTAMANTE, “o laudo tera sua credibilida-

de em decorréncia da justificativa das respostas e nao das opinides

subjetivas do perito”.?’

Por fim, ainda no que tange ao conteido dos laudos, h4 que se
destacar que o §1°, do artigo 473, determina que o perito empregue
uma “linguagem simples e com coeréncia légica” para apresentar sua
fundamentacdo e indicar como alcancou suas conclusdes. Ainda sob
a vigéncia da codificacio de 1973, o engenheiro Rogério Silva de
BUSTAMANTE j4 afirmava que o laudo deveria ser “abrangente,
sem omissdes, obscuridade e em estilo simples, refutando-se, sempre
que possfvel, termos essencialmente técnicos, onde seu entendimento
acarrete novas abordagens, resultando mais uma vez na indesejével
prolixidade” ** E, admoestando seus pares, complementava: “deve-
mos lembrar que o laudo se destina, em dltima anélise, a leitura de

Juizes e advogados, desconhecedores da matéria da pericia”*!

Como é evidente, de nada servira o laudo pericial que esteja escri-
to em linguagem hermética demais, a ponto de imviabilizar que as
partes e o juiz possam aprecid-lo adequadamente. Sendo assim,
sem que se dispense Inteiramente o necessario rigor técnico-cienti-

28. THEODORQO Jr., Humberto. Admissibilidade da Prova Pericial Complexa: Direito
a Prova e Garantias Processuais Constitucionais. In: Revista da ABPI, vol. 89, p. 70,
jul/ago de 2007, Sao Paulo.

29. BUSTAMANTE, Rogério Silva de. A Prova Pericial de Engenharia no Processo
Civel: (Fundamentos ¢ Prdtica). 2* edicao. Rio de Janeiro: Forense, p. 26,1998.
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fico, é mister que as concluses do laudo sejam acessivels ao nao-
especialista, pelo que o c6digo de 2015 demanda uma redacio que
poderia ser qualificada como “eficaz”, isto é, coesa e compreensi-
vel, que atinja, assim, os objetivos da pericia.

E. A alternativa da prova técnica simplificada

Alternativamente ao laudo pericial, o artigo 464, §2°, do
CPC/2015 autoriza que as partes requeiram ou que o juiz deter-
mine de oficio a substituicio da pericia por uma “prova técnica
simplificada”, se o ponto controvertido for de menor complexidade.
Trata-se de dispositivo semelhante ao artigo 421, §2°, do CPC de
1973, conquanto na nova codificacio o instituto tenha recebido
uma denominagio propria e uma redacio mais detalhada.

A “prova técnica simplificada” consiste na inquirigio, pelo juiz
em audiéncia, de especialista designado para esclarecer os aspec-
tos técnicos de fato controvertido. Assim como na prova pericial
“tradicional”, o especialista devera, evidentemente, comprovar o
seu conhecimento técnico na 4rea cientifica a que a prova estiver
adstrita, sob pena de ndo haver qualquer valor nos pretensos es-
clarecimentos produzidos. Ademais, as partes, a despeito do si-
Iéncio do c6digo, poderdo comparecer acompanhadas de assisten-
tes técnicos, devendo ser-lhes permitido ainda a formulagao de
perguntas ao perito.”

No campo da Propriedade Industrial, ao que parece, a prova técnica
simplificada poderé revelar-se bastante titil conforme o caso concreto,
em situacdes envolvendo, por exemplo, patentes de modelo de utili-
dade, desenhos industriais ou mesmo marcas. Com efeito, dependen-
do do invento ou modelo de utilidade sub judice, a oitiva de um
profissional técnico que trabalhe na prética com a tecnologia objeto
da patente pode esclarecer satisfatoriamente determinado ponto
controvertido acerca dessa Propriedade Industrial, devendo-se sem-
pre admitir a hipétese de que o técnico no assunto de determinada

30. Ibid.
31. Ibid.
32. DIDIER JR., Fredie et alli. Opus cit., vol. II, p. 286.
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4rea ndo seja propriamente um clentista, mas antes um profissional
pratico que maneje diuturnamente o objeto em tela.”’

Da mesma forma, um designer com farta experiéncia em determinada
indéistria pode conseguir sanar satisfatoriamente em audiéncia as
dividas que pairem sobre um registro de desenho industrial ou ainda
comparar dois registros com seus olhos treinados de especialista, a
fim de determinar se naquela 4rea eles seriam distintos o bastante
para conviver ou nao, ou ainda determinar se certo elemento do de-
senho exerce uma funcio estritamente técnica ou ornamental (cf. art
100, II, LPI). Por fim, no campo das marcas, em que se discute a
propria necessidade da pericia, conforme visto supra, a oitiva de um
técnico, como o consumidor especifico de determinado produto cujo
mercado seja assaz restrito, por exemplo, pode ser suficiente para
determinar a ocorréncia de infragio ou nao, ajudando a estabelecer
se h4 confusio ou associacio entre as marcas em cotejo ou, ainda, se
existiria uma tendéncia de mercado que justificasse a semelhanca
porventura encontrada entre os signos naquele nicho especifico.

Ao prever a prova técnica simplificada, o §4°, do artigo 464, do
CPC/2015 estabelece uma novidade: a possibilidade de que sejam
usados recursos multimidia, tais como videos e animagdes, pelo
especialista para melhor demonstrar ou explicar o ponto controver-
tido a0 magistrado. Seré essencial que esse interessante dispositivo
seja considerado pelos Tribunais a0 equipar suas instalacdes, de
modo que as salas de audiéncias possuam as ferramentas aptas a
permitir a utilizacio dos referidos recursos.

No mais, apesar de estarem previstos apenas no dispositivo relativo as
provas técnicas simplificadas, cumpre entender que o seu uso deve ser
igualmente facultado aos peritos da prova pericial “tradicional”. Assim,
caso o juiz entenda necessario ou as partes requeiram, poder-se-a agen-
dar audiéncia, apés a entrega do laudo, para que o perito explique por
melo desses recursos como chegou as suas conclusdes, o que decerto fa-
alitara a leitura e contribuird para a posterior compreensao do laudo e
formagao do convencimento do juiz. Nao ha, pois, razao para se obstar
o uso das (ndo tao) novas ferramentas tecnolégicas, que podem ser muito
mais didéticas e esclarecedoras do que o vetusto laudo em papel.

F. Prazos

Adentrando nos aspectos mais praticos, hd que se mencionar que
o CPC de 2015 inovou ao dilatar a maioria dos prazos e ao tornar
mais restritas algumas regras. Com efeito, a primeira norma a
chamar a atencio € a regra geral contida no artigo 219 do NCPC,

33. Esse ponto é assaz relevante, uma vez que o artigo 464, §4°, do NCPC, menciona que
o especialista convocado deve ter “formagao académica” na 4rea, em linha com o artigo
145, §1°, do CPC/73, que determinava que os peritos devessem possuir “nivel univer-
sitario”, mas em colisao frontal com o artigo 156, §1°, do CPC/2015, que extirpou
essa exigéncia. Em seus comentérios a0 CPC, MIRANDA, Ponte de j4 chamava a
atencio para o fato de que, em algumas situagdes, a pericia prescindiré de conhecimen-
tos académicos, como no caso do especialista em extracio de borracha na Amazonia.
Sendo assim, tendo em vista que o CPC/2015 eliminou a exigéncia de formacio
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que determina que todos os prazos processuais sejam contados
apenas em dias (itels, o que por si s6 J contribui sobremaneira para
prolongar os prazos para a pratica dos atos relacionados a pericia.

Além disso, o prazo para apresentar quesitos passa a ser de 15 dias
(lteis) e ndo mais de apenas 05 dias (corridos) como era na codificagio
anterior, conforme o artigo 465, §1°, III, do NCPC. Com 1sso, as partes
poderdo estudar com mais calma e refletir melhor acerca de quais quesi-
tos serdo mals pertinentes e eficazes para serem respondidos pelo perito,
o que podera ser feito, inclusive, com a ajuda do assistente técnico, cuja
nomeacio também deve ser feita em 15 dias (iteis), conforme o artigo
465, §1°, II, NCPC. Ademais, o prazo para se manifestar sobre o
laudo depois de pronto passou dos 10 dias (corridos) do CPC/73 para
15 dias (Gtels), em prazo comum para ambos os lados, conforme o arti-
g0477, §1°, NCPC. Os assistentes técnicos de cada parte, por sua vez,
também dispoem de iguais 15 dias ditels para apresentar seus pareceres
ap6s a intimacao da juntada do laudo do perito aos autos.

Uma vez ciente de sua nomeacio, o perto terd 05 dias (iteis) para
apresentar sua proposta de honorarios, curriculo que comprove sua espe-
clalizacio na 4rea de interesse do processo e dados para receber intima-
coes (art. 465, §2°, NCPC). Intimadas da nomeagio do perito, as
partes possuem o prazo de 15 dias (ltels) para arguir sua suspeigao ou
impedimento (art. 465, §1°, I, NCPC). Se assim requerido pelas partes
ou pelo juiz, apés a entrega do laudo, o perito terd 15 dias (iiteis) para
prestar esclarecimentos ou sanar quaisquer dévidas a seu respeito, o que
inclui esclarecimentos acerca de pontos divergentes constantes dos pare-
ceres dos assistentes técnicos das partes (art. 477, §2°, NCPC).

O artigo 476 do CPC de 2015, a seu turno, determina que o juiz
somente podera prorrogar o prazo inicialmente fixado para a entrega
do laudo uma tnica vez e apenas pela metade do prazo original.
Conforme orienta o desembargador Reinaldo Pinto Alberto
FILHO, “a quesitacao apresentada em conexéo com a complexida-
de da tarefa a ser executada deve nortear a fixagio do prazo”** No
entanto, pode ser que o prazo original fixado pelo juiz revele-se, na
prética, insuficiente. Assim, o artigo 476 do novo cédigo manteve a
possibilidade de prorrogacio do prazo mediante a apresentagao de
motivo justificado pelo perito, mas eliminou a disposicio do artigo
432 do CPC de 1973, segundo a qual o prazo poderia ser prorro-
gado conforme o “prudente arbitrio” do juiz. Substituiu-se, pois, o
critério subjetivo da codificacio anterior pela determinacio objetiva
de que a prorrogagio deve limitar-se  metade do prazo mnicial.

Por fim, cumpre relembrar nesta altura que a maior novidade acerca dos
prazos na codificacio de 2015 ¢ decerto a possibilidade de as partes

universitaria da norma geral sobre a pessoa do perito, ndo ha porque se demandar que
o especialista da prova técnica simplificada a possua. “A regra é absolutamente injusti-
ficavel e parece ter sido inserida no texto do CPC, sem a atencéio de que o sistema de
nomeagdo do perito havia sido alterado. (...) O despropésito da regra justifica a sua nio
aplicac@o, pela evidente inconstitucionalidade, em razo da falta de razoabilidade”. Cf.
DIDIER JR., Fredie et alli. Opus cit., vol. II, p. 267-268 e 286.

34. FILHO, Reinaldo Pinto Alberto. Da Pericia ao Perito. 2* edicao. Niteréi: Impetus,
p. 52,2010.
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acordarem com o juiz o estabelecimento de um calend4rio processual,
que podera versar inclusive sobre a pericia. Com efeito, o artigo 191 do
NCPC, que vem na sequéncia do artigo 190, que trata dos negécios
processuais, autoriza que, de comum acordo, as partes e o magistrado
entabulem um calendério para a pratica dos atos processuais.

O principal efeito desse calendério, além de vincular as partes e o juizo,
ser4 a dispensa das intimacdes para a prética dos atos nele previstos (art.
191, §2°). Destarte, ao invés de seguir o rito do cdigo, as partes pode-
rdo combinar entre si e com o Juizo os prazos para a realizagio da pericia,
para a indicagéo dos quesitos, para a apresentacao do laudo e dos pare-
ceres dos assistentes técnicos, efc; ndo se olvidando ainda que as partes
também podem nomear o perito, conforme visto acima. Ademais, anote-
se que o $8°, do artigo 357, que trata do saneamento, recomenda ex-
pressamente que o juiz, caso tenha determmado a pericia, intente estabe-
lecer, desde logo, um calendario para sua realizacio.

G. Honorarios

No que diz respeito aos honorarios do perito, é importante sublinhar
que o cédigo de 2015 estabelece que eles deverdo ser divididos entre
as partes quando a pericia for determinada de oficio pelo juiz ou quan-
do for requenida por ambas as partes (art. 95, caput); ao contrario,
portanto do artigo 33, caput, do CPC de 1973, cujo comando deter-
minava que o autor pagasse os honorarios nessas duas hipéteses.

Além disso, o artigo 465, §5°, permite que o juiz reduza os hono-
rarios inicialmente arbitrados do perito caso o resultado da pericia
revele-se “inconclusivo” ou “deficiente”, o que, além dos novos
requisitos formais do laudo, vistos acima, constitul mais um incen-

35. Agravo de Instrumento n°® 2024289-12.2013.8.26.0000. Oitava Camara de Direito
Privado do Tribunal de Justiga do Estado de Sao Paulo. Rel. Des. Theodureto Camar-
g0. Julgado em 29/01/2014.

36. Neste ponto, é importante frisar que, a despeito de o cddigo afirmar que o perito “pode”
ser substituido nessas hipéteses, a interpretacio mais correta é no sentido de que ele
“deve” ser substituido. Assim, a observacio do desembargador Reinaldo Pinto Alberto
Filho: “a norma legal com o verbo ‘pode’, em primeira visada, parece sugerir ao magistra-
do uma faculdade, quando, na realidade é um dever, no entanto, ousa-se dizer, modus in
rebus”. Cf. FILHO, Reinaldo Pinto Alberto. Opus cit., p. 35. Grifo do original.

37. Como se sabe, o “impedimento” é um instituto especifico do Direito Processual, que
designa tecnicamente os casos em que os atores do processo, como o juiz, o perito, a
testemunha, o representante do Ministério Piblico, etc., ndo podem funcionar no caso
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tivo para que a pericia seja conduzida com esmero profissional pelo

especialista encarregado. Sem embargo, na vigéncia do CPC de

1973 j4 havia precedentes nesse sentido:
Ementa: Propriedade Industrial decisao que determinou o depésito de
50% dos honorérios periciais para apuragao de contrafagdo, sob pena
de preclusdo da prova a realizagao da prova técnica implica procedi-
mento complexo nomeagéo de perito qualificado — Determinagao para
que seja mantido o depdsito de 50% dos honorérios periciais, para as
despesas de custeio, sem prejuizo de posterior arbitramento da verba
definitiva, compativel com os meios utilizados para a realizacio dos
trabalhos, apés a conclusdo da pericia. Agravo provido em parte.

Na hipétese de o perito vir a ser substituido, quer por caréncia do co-
nhecimento técnico necessario, quer por nadimplemento mjustificado
de seu encargo (art. 468, caput),”® ele deverd restituir, no prazo de 15
dias, os valores recebidos pelo trabalho ainda nao realizado, sob pena
de “impedimento” para atuar como perito judicial por cinco anos (art.
468, §2°).57 Se nao houver a devolugdo voluntaria dos valores, podera
a parte prejudicada mover execugio contra o expert (art. 468, §3°).

H. Avaliacao da prova pelo juiz ou da nova redacao da regra
do livre convencimento motivado.

Encerrada a produgio da prova pericial, é certo que o juiz nio
estara vinculado ao seu resultado, podendo formar o seu livre con-
vencimento motivado com base tanto no laudo pericial, quanto nos
outros elementos de prova constantes dos autos do processo. Trata-
se de principio geral do Processo Civil, presente em todas as mo-
dalidades de prova, e que no campo da pericia encontrava-se pre-

visto no artigo 436 do CPC de 1973.%

em razdo de sua (presumida) parcialidade. Sendo assim, tecnicamente o dispositivo em
tela ndo cuida de “impedimento”, mas de sancéo legal ao perito que descumprir a
norma. Cf. DIDIER JR., Fredie et alli. Opus cit., vol. II, p. 274-275.

38. Sobre esse artigo, Diogo Rezende de Almeida interessantemente afirmou tratar-se de
dispositivo “perigoso, pois pode possibilitar uma exegese no sentido de que a prova peri-
cial é mais importante ou contundente do que as demais. Nao existe nenhum dispositivo
no CPC que afirme que o juiz nio est4 obrigado, por exemplo, a seguir o resultado da
prova testemunhal na avaliagio do fato que se buscou provar através dela. O art. 436
deixa no ar uma hierarquia inexistente entre os meios de prova e deve ser interpretado de
acordo com o sistema do livre convencimento motivado, no qual as provas néo tém pesos

preestabelecidos”. Cf. ALMEIDA, Diogo Assumpgio Rezende de. Opus cit., p. 116.
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Na codificacio de 2015, essa norma foi mantida no artigo 479, porém
com uma redacio assaz distinta. Com efeito, o teor da nova redagéo
reflete as novas e mais rigorosas exigéncias do cédigo a respeito da
fundamentacio das decisdes judiciais, de modo que determina ao juiz
que aprecie a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371 e
que aponte na sentenca os motvos que o levaram a considerar ou a
deixar de considerar as conclusdes do laudo, levando em consideracio
o método utilizado pelo pento. Afinal, “de nada adiantaria exigir do
perito o fornecimento de dados voltados 4 demonstragio da legitimida-
de cientifica do método empregado na pericia, se nao se exige do ma-
gistrado a inclusio na sentenca dos motivos que o levaram a aceitar a
prova pericial”.>’ O novo dispositivo, portanto, é muito mais exigente
e certamente contribuiré para a melhoria da qualidade das decisdes
judiciais e para o cumprimento da ordem constitucional de fundamen-
tacio das decisoes (art. 93, [X, da Constituicdo da Repiblica).

H4 uma tendéncia de que, em casos complexos envolvendo Pro-
priedade Industrial, as conclusoes do laudo pericial sejam aceitas
sem questionamento pe]o juizo. A sentenga traveste-se de mera
homologacio do laudo pericial. Essa disposicao a aceitar “pacifi-
camente” o resultado da pericia provoca, conforme alerta Flavio
MIRZA, uma aproximagio indevida ao sistema da “prova tarifa-
da”, em que o valor de cada modalidade de prova era imposto a
priori ao juiz pela Lei, de modo que nao lhe cabia contestar a efi-
cdcia e a forca probante de cada meio de prova no caso concreto.

Diogo Rezende de ALMEIDA aponta como causas desse fenomeno
de excesso de confianca no laudo do expert: (1) o fato de que o perito
era nomeado exclusivamente pelo juizo, o que criava uma presuncio
de imparcialidade e de desinteresse do profissional, e (i1) a mistificagdo
da ciéncia, que decorre do desconhecimento natural dos magistrados a
respeito das questoes técnicas e da (equivocada) aura de objetividade
¢ de infalibilidade com que hodiernamente se enxerga a ciéncia.*' A
jurisprudéncia estadunidense teria desenvolvido critérios mais rigidos
de fundamentacio e de avaliagio da prova pericial justamente porque
a regra geral do Common Law, como visto supra, é a do perito contra-
tado pela parte (expert witness), logo, que se presume parcial e cujas
conclusdes devem ser examinadas com cautela pela corte.** A adogio
da pericia consensual pelo CPC de 2015 certamente fara que o deba-
te em torno dos critérios de avaliagio da pericia e da correlata funda-
mentacdo das decisdes judiciais que tenham a prova pericial por base
torne-se cada vez mais importante e comum na cena brasileira.

Convencido o juiz do resultado da prova pericial, nao bastara para a
devida fundamentacio da decisao que ele apenas transcreva as conclu-
soes do laudo. Deverd, ao revés, “demonstrar o caminho trilhado para

39. ALMEIDA, Diogo Assumpcao Rezende de. Opus cit., p. 174.

40. MIRZA, Flavio. Notas sobre a Avaliacio da Prova Pericial: Resgatando a Causalida-
de. In: Revista Eletrénica de Direito Processual — REDP, vol. XIV. Rio de Janeiro:
UERY], p. 126-144, 2014.

41. ALMEIDA, Diogo Assumpgao Rezende de. Opus cit., p. 76.

42. Ibid., p. 52-53.
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alcancar o raciocinio e como retirou os dados da pericia”.® Neste
ponto, ¢ valida a critica segundo a qual as partes poderiam simples-
mente usar a arbitragem e nomear o perito como rbitro se a sua inten-
cio fosse a de ter a disputa por ele decidida e ndo pelo juiz .* Sendo
assim, é essencial que haja a devida fundamentacio das decisdes judi-
ciais pelos magistrados e as renovadas exigéncias da codificacio de
2015 a esse respeito deverdo contribuir sobremaneira para evitar a
criticada substituigio do juiz pelo pento na decisio dos casos.

Ainda mais importante do que para decidir com base no laudo ¢ a
fundamentagdo para desconsidera-lo. Destarte, “a desconsideracio
da pericia pelo juiz exige motivacao especifica: primeiro, o juiz nio
pode simplesmente ignorar a pericia produzida; segundo para
desconsiderd-la, deve dizer claramente as razdes dessa decisdo”.
Nesse sentido, o precedente abaixo, em que o INPI for oficiado
pelo juizo para se manifestar em acéo de infracio perante a Justica
Estadual do Rio de Janeiro e contribuiu para que a conclusio do
laudo pericial fosse inteiramente afastada pelo magistrado:
) Propriedade Industrial. Violacao de patente. A¢ao objetivando decla-
racio de que o produto fabricado pela autora nao viola patente da em-
presa ré. Reconvengéo objetivando o contrario. Sentenga de procedén-
cia do pedido inicial e improcedéncia do reconvencional, com decreto de
condenagio no pagamento de indenizacio por danos materiais e morais.
1) Prova pericial oficial afastada pelo conjunto probatério restante, que leva
a conclusdo diversa daquela a que chegou o ilustre expert, certo que o juiz
ndo esta adstrito ao laudo pericial (CPC, art. 436), sendo-lhe facultado
apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstancias dos autos
e Indicando na sentenga os motivos que formaram o seu convencimento.
[I) Oficio do INPI que veio corroborar as alegacées da autora, no
sentido de que o seu produto (recipiente para eletrélitos corrosivos)
em nada viola a patente PI 9005568-3, da empresa ré (recipiente
adequado para um eletrdlito e processo de fabricacio do mesmo), o
qual nada mais é do que um aprimoramento daquele da autora, cujas
tubulacdes de extravasamento sio expostas, enquanto as da ré sao in-
tegralmente cobertas pela parede da caixa de extravasamento.
IV) Registrese que o prazo de validade da patente da empresa ré
venceu durante a demanda, isto que, entretanto, nao é de molde a justi-
ficar a aplicacdo da penalidade por litigncia de mé-fé, como requerido.
V) Danos materiais nao especificados nem caracterizados, sendo inapli-
cavel, ao caso dos autos, o art. 210, I, da LPI, que diz respeito a inde-
nizagao devida em caso de violagio de patente, o que nao ocorreu.
VI) Danos morais ndo configurados, pois a empresa ré nao praticou
qualquer ato ilicito, mas apenas fez uso dos melos postos ao seu alcance
em defesa do seu pretenso direito, baseada em relevantes fundamentos e
que, efetivamente, eram controversos, a0 menos até proferida a sentenca.
VII) Recurso parcialmente provido, para afastar os decretos condena-
térios e declarar reciproca a sucumbéncia.

43. Ibid., p. 69.

44. Ibid., p. 120.

45. DIDIER JR., Fredie et alli. Opus cit., vol. II, p. 289. Grifos do original.

46. Apelacio Civel n° 0147586-58.2008.8.19.0001. Quarta Camara Civel do Tribunal
de Justica do Rio de Janeiro. Rel. Des. Paulo Mauricio Pereira. Julgado em
28/11/2012.

REVISTA DA ABPI — N° 141 — MAR/ABR 2016



-

ANOVA DISCIPLINA DA PROVA PERICIAL NO CODIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 E SEU IMPACTO NOS LITIGIOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - PARTE II

Nao se olvide neste compasso que o juiz poder4 determinar a realiza-
¢ao de nova pericia se nao estiver satisfeito com o resultado da primei-
ra para decidir (art. 480). Em linha, entretanto, com o artigo 479,
pode-se afirmar que também esta decisdo deveré ser bem fundamenta-
da, indicando-se as razoes pelas quais o primeiro laudo revelou-se de-
ficiente (inexato ou inconclusivo) ou insuficiente (omisso) — art. 480,
§1°. Ademais, deve-se ter em mente que “esse segundo procedimento
pericial s6 deve ser instaurado se o juiz exaurir todas as possibilidades
de corrigir defeitos e falhas no laudo resultante do primeiro” ¥ em
g p

prestigio, portanto, do principio da economia processual.

Na vigéncia do CPC de 1973, a prépria jurisprudéncia ja apontava
para a necessidade de as partes justificarem o pleito por uma segunda
pericia, o que evidentemente também deve se aplicar & decisio do magis-
trado. Neste sentido, o enunciado n° 155 da stmula de junisprudéncia
do Tribunal de Justica do Rio de Janeiro (“mero inconformismo com as
conclusdes da prova penicial, desacompanhado de fundamentagio técni-
ca, ndo autoriza sua repeticio”) e os precedentes abaixo, do Tribunal de
Justica de Sao Paulo e do Rio de Janeiro, respectivamente:
Patente de invencéo - A¢io tendente ao reconhecimento de violagio da
Propriedade Industrial - Prova pericial - Pedido de segunda pericia in-
deferido - Auséncia de invalidade processual - Laudo que nao pode ser
qualificado como insatisfatério ou insuficiente - Oitiva do perito - Inteli-
géncia dos arts. 435 e 437 do CPC - Recurso provido em parte.®
Apelagio. Propriedade Industrial. Patente.
Agio visando inibir que a sociedade empresaria lance, fabrique e comer-
clalize no Brasil o medicamento Cialis, produzido para o tratamento de
disfungdo erétil. Preliminar de nulidade da sentenga por cerceamento de
defesa, em razao do pedido de nova pericia ter sido indeferido pelo juizo
a quo. Rejeicdo. Laudo pericial que demonstra, de forma detalhada e
minuciosa, a inexisténcia de infracio aos direitos de patente das autoras,
ora apelantes, sobre o PI 1100088-0 (principio ativo sildenafil — medi-
camento Viagra), eis que nao existe no relatério descritivo da carta de
patente informagdes relativas a propriedades fisico-quimicas, composi-

47. DIDIER JR., Fredie et alli. Opus cit., vol. II, p. 290.

48. Agravo de Instrumento n® 2052864-30.2013.8.26.0000. Primeira Camara Reserva-
da de Direito Empresarial do Tribunal de Justica de Sao Paulo. Rel. Des. Fortes
Barbosa. Julgado em 20/02/2014.

49. Apelacio Civel n” 32885/2005. 18" Camara Civel do Tribunal de Justica do Rio de
Janeiro. Rel. Des. Roberto Felinto. Julgado em 04/10/2005.
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¢a0 da formulagdo e indicagdo das varidveis importantes na definicio de
compostos inibidores de PDE5 (que ndo os compostos da formula (1)),
de modo a possibilitar sua fabricacio por técnico no assunto; portanto,
apenas os inibidores de cGMP PDE do grupo das “pirazolopirimidi-
nonas para o tratamento da impoténcia” estao reivindicadas na patente.
Acerto da sentenga. Livre fabricacio, lancamento e comercializagao
do produto no territério brasileiro. Desprovimento do recurso.®’

I. Recurso em matéria de prova pericial: da nova disciplina
do agravo de instrumento.

E elementar que o resultado em si da prova pericial nao constitui
uma decisio judicial, logo é irrecorrivel. Sem embargo, é possivel
impugnar o laudo pericial em razao do emprego de metodologia
equivocada ou de qualquer outro vicio ndo reconhecido de oficio
pelo juiz e que possa influenciar em sua valoracio dessa prova.
Eventualmente, também a qualificacio profissional ou a parcialida-
de do perito podem comprometer o laudo apresentado.

Sob a égide do CPC de 1973, era comum a interposicao do recurso
de agravo de instrumento contra a nomeagao de determinado perito ou
contra o indeferimento da prova pericial, de pericia complexa ou do
pedido de segunda pericia. Uma vez que essas decisdes interlocutdrias
eram alcancadas pela preclusdo, restava obrigatério a parte prejudica-
da e ndo resignada delas agravar, o que poderia se dar tanto pela
modalidade retida quanto pela de instrumento. O agravo retido, se
reiterado oportunamente pela parte, somente seria julgado pelo Tribu-
nal por ocasido da apelagdo (art. 523, CPC/73). Ao revés, o agravo
de nstrumento era interposto diretamente perante o Irbunal (art.
524, CPC/73), mas, como regra geral para que fosse conhecido, exi-
gla a demonstracio de que a decisao recorrida era “suscetivel de causar
a parte lesio grave e de dificil reparacio” (art. 522, caput, CPC/73).

Tanto a jurisprudéncia® quanto a doutrina entendiam, na vigéncia da
codificagio de 1973, que os pressupostos legais para a interposicio do

50. Sao intimeros os agravos de instrumento versando sobre pericia que foram conhecidos
¢ julgados pelos Tribunais, dentre os quais se destaca alguns que tratam da Proprieda-
de Intelectual: 0016072-38.2015.8.19.0000 (T] RJ), 0108189-89.2014.4.02.0000
(TREF-2), 686.801.4/4-00 (T] SP), 994.09.273088-5 (T] SP) e 2024289-
12.2013.8.26.0000 (T] SP).
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agravo na modalidade de instrumento estavam presentes nos casos que
versavam sobre a prova pericial, como os exemplos citados supra.
Assim, para Alexandre CAMARA, a nomeaggo de perito desquali-
ficado tecnicamente para conduzir a pericia, v. g., além de trazer altos
e desnecessarios custos, implicava lesao grave ao direito constitucional
da parte & duragdo razoével do processo, insculpido no artigo 5°, inci-
so LXXVIII, da Constituigdo, o que justificava a admissio do agravo
pela via de instrumento.”’

Com efeito, se o agravo fosse retido nesses casos e o juiz nao se re-
tratasse da decisdo, toda a pericia seria realizada pelo perito inade-
quado € 0 processo transcorreria normalmente até a sentenca, apos a
qual, em sede de apelagdo, o restante do processo seria todo invali-
dado na hipétese de prevalecer o entendimento do recorrente de que
o perito no detinha as qualificagdes necessérias para atuar no caso.
Sendo assim, nova pericia teria de ser realizada, o que, além do
prolongamento do processo, implicaria custos adicionais. Por esses
motivos, admitia-se o agravo pela via de instrumento para tratar da
prova pericial. O CPC de 2015, entretanto, ndo seguiu essa légica.

Na nova codificacio, as decisdes interlocutérias nio sao, como
regra geral, alcancadas pela preclusio, de modo que néo ha mais
o agravo retido. Compete a parte prejudicada e nao resignada im-
pugnar essas decises em preliminar da apelacao ou de contrarra-
zoes a apelacio (art. 1.009, §1°, CPC/2015). Em virtude disso,
for significativamente alterada a disciplina do agravo de instrumen-
to, pois este recurso passou a ser admitido apenas nas estritas hi-
péteses de cabimento listadas taxativamente no cédigo (art. 1.015,
CPC/2015), dentre as quais nao ha nenhum item relativo a prova
pericial. Sendo assim, ndo é mais cabivel o agravo de instrumento
para qualquer das situacdes exemplificadas nesta segao.

A concepao por trés dessa nova sistemética recursal, além do objetivo
declarado de reduzir a quantidade de recursos durante o transcorrer
do processo em primeira instancia, é que, se a pericia for bem feita ou
favoravel a parte que teria recorrido, ter-se-a evitado um recurso a mas,
o que contribui para desafogar os tnbunais. Em outras palavras, o
objetivo é dar uma “oportunidade” para a decisao que teria sido recor-
nda, pois pode ser que ela ndo venha a influenciar decisivamente o
objeto do processo ou a prejudicar a parte que teria recorrido. Almeja-
se, assim, a economia processual, tendo o legislador de 2015 assumido
expressamente o risco de que alguns processos sejam posteriormente
invalidados na apelacio em decorréncia dessa nova “estratégia”.

Evidentemente, a irrecorribilidade por agravo de instrumento das
decisoes no ambito da prova pericial causara indmeros desconten-
tamentos e gastos desnecessarios em determinados casos. Nesse
ponto, uma discussdo que certamente nao podera deixar de ser
enfrentada pela jurisprudéncia diz respeito ao cabimento de man-
dado de seguranca contra as decisdes interlocutérias nao abrangi-
das pela nova disciplina de admissibilidade do agravo de instru-

51. CAMARA, Alexandre Freitas. O Eiscopo da Prova Pericial e Critérios para a Escolha
do Perito. In: Revista da ABPI, vol. 89, p. 23,, jul/ago de 2007, Sao Paulo.

3l

mento.”> Nao h4 divida de que alguns causidicos intentardo essa
medida com o fito de contornar o nao cabimento do agravo.

Ao que parece, todavia, nio ser4 cabivel o mandado de seguranca
nessa hipétese, porque essas decises interlocutérias sio recorriveis,
embora nao de imediato. Com efeito, o artigo 5°, inciso I, da Lei
do Mandado de Seguranca (Lei n® 12.016 de 2009), esclarece que
nao se concede mandado de seguranga quando da decisdo judicial
couber recurso com efeito suspensivo. Ora, no CPC/2015 é possivel
recorrer das decisdes interlocutorias nao abrangidas pelo agravo de
instrumento, o que se faz mediante preliminar de apelaio ou de
contra-razdes a apelacio, recurso este dotado de efeito suspensivo ex
lege (art. 1.012, caput). Por conseguinte, nao h4 como se fundamen-
tar a concessdo de mandado de seguranca em virtude da recorribili-
dade, ainda que diferida, dessas decisoes. Competira, pois, a juris-
prudéncia confirmar ou infirmar essa interpretagéo.

4. DA POSSIBILIDADE DE DISPENSA DA PROVA PERICIAL PELAS
PARTES OU PELO JUIZ

Afora os comentarios e os debates acerca da nova regulamentagao
da prova pericial, enfrentados no capitulo antecedente, o CPC de
2015 ensejou uma nova discussao, qual seja, a possibilidade de
dispensa da prova pericial pelas partes com base na alcunhada
clausula geral de negociacio processual (art. 190). A essa nova
questo, soma-se, por oportuno e afinidade tematica, a hipétese de
dispensa da pericia pelo magistrado que, eventualmente, possua
formagéo técnico-cientifica na 4rea em que a pericia seja necessaria.
Sao, pois, estes os temas que serdo doravante abordados.

Encetando pela tltima questio, parece que a exclusao da prova pe-
ricial com base tio somente em uma peculiaridade da condicéo pes-
soal do magistrado, que por mero acaso calha de possuir formacio
na 4rea técnica de que versa o processo, consistiria numa negagao ao
direito constitucional de se produzir prova ou de acesso aos meios de
prova adequados, direito este consubstanciado nas garantias da
ampla defesa e do contraditério (art. 5°, LV, da Constituicao da
Repiiblica), conforme j4 exposto no item (B), do Capitulo II, supra.

Nao se exige, nem se espera do juiz que detenha conhecimentos
técnicos alheios ao Direito, de modo que se basear no fortuito de
um juiz particular deté-los para dispensar a produgio de prova
pericial é inteiramente descabido, na medida em que o juiz que
originalmente teve contato com o caso pode NA0 VIr a ser 0 mesmo
a sentencid-lo. Situacio idéntica perpassa a causa por ocasido da
interposicao de recurso, que levaré o processo a ser analisado em
segunda instincia por magistrados que dificilmente calhardo de
possuir 0s mesmos conhecimentos técnicos que o juiz de piso por-
ventura possufa. De fato, “toda situacio controvertida pode ser
levada, em tese, a dois 6rgaos jurisdicionais, o que arreda definiti-

52. BUENO, Cassio Scarpinella. Opus cit., p. 653.
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vamente a dispensa de prova pelo simples fato de o juiz, que teve
contanto inicial com a causa, ter conhecimento técnico especial”.>?

Conforme visto no capitulo precedente, a pericia transcorre por meio do
exame de fato controvertido & luz dos conhecimentos técnicos de profis-
sional qualificado, o qual emitir4 sua opinido cientificamente escorada e
responderé aos quesitos das partes e do juizo em laudo fundamentado e
estruturado com o amparo de uma metodologia adequada. O teor do
laudo pericial produzido em contraditério poders, entdo, ser discutido e
apreciado pelo juiz, na formagao de seu convencimento, e pelas partes,
sobretudo, no caso destas, por meio de seus respectivos assistentes técni-
cos. Logo, nao ¢ dificil concluir que esta mecanica restaria prejudicada
se a analise dos aspectos técnicos do fato a ser elucidado recaisse sobre a
mesma pessoa que o julgard, ou seja, sobre o juiz.* O esclarecimento
dos fatos a partir de conhecimentos técnicos deve, pois, ser realizado por
terceiro independente, que contribua para a formacéo da convicgio do
Juiz e que fornega a sua opinido em procedimento que respeite a partici-
pacio das partes e de seus assistentes técnicos no contraditério.

Ora, conforme reza a lei processual, se o juiz for testemunha de
fato atinente ao processo € como tal for arrolado por uma das par-
tes, ele deve declarar-se impedido e ndo podera julgar a causa (cf.
art. 452, I, NCPC). Assim, aduz o mestre Santiago SENTIS
Meleno: “(...) son cosas distintas ser juez y ser testigo; quien tiene
que actuar como festigo, que no pretenda ser juez; y viceversa”.”> Se
esse fenomeno ocorre no campo da prova testemunhal, ndo h4
porque deva ser diferente com a prova pericial. O magistrado do-
tado de conhecimentos técnicos nao pode pretender ser perito e juiz
do caso, sob pena de impedimento para julgar. Do contrario,
“admitir-se esta possibilidade equivaleria a uma inaceitdvel cumu-
lagao de funges ao magistrado, que seria, a0 mesmo tempo, juiz e
perito, invocando, para a formagao de seu convencimento, questdes

, - . e
tecnicas que nao passaram SOb 0 Crivo dO COntl’adltOI‘lO .56

Sendo assim, conforme leciona o desembargador Reinaldo Pinto Alber-
to FILHO, “ojuiz ndo pode usar de seu virtuoso conhecimento cultural-

53. MARINONI, Luiz Guilherme et alli. Opus cit., vol. II, p. 397. Neste mesmo sentido:
ALMEIDA, Liliane do Espirito Santo Roriz de. Opus cit., p. 59.

54. DIDIER JR., Fredie et alli. Opus cit., vol. II, p. 259.

55. SENTIS, Santiago Meleno. Opus cit., p. 879.
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técnico-cientifico, devendo agir como homo medius, mesmo que também
seja um engenheiro, médico et coetera, sob pena de nulidade de todo o
processo, a partir de sua manifestacio, como se técnico fosse”.”’

Sem embargo, nao ha qualquer empecilho a que o juiz empregue seus
conhecimentos extraordinarios & magistratura para interpretar melhor e
ventficar a qualidade e fiabilidade do laudo pericial produzido, a fim de
formar o seu livre convencimento motivado da forma mais perfeita pos-
sivel; mesmo porque, € certo que o juiz nao fica vinculado ao parecer do
perito (art. 479, NCPC). Nao podera jamais, porém, impedir a produ-
¢do da prova penicial com base nesses mesmos conhecimentos extraordi-
nérios, pois nao lhe é dado subtrair esse direito processual das partes.

Superado esse primeiro debate, cumpre abordar o segundo, qual
seja, a aventada possibilidade de as partes excluirem contratual-
mente a realizacdo de pericia no processo. Esse acordo vincularia
0 juiz e o impediria de determinar, de oficio, a producio de prova
pericial para decidir o mérito?

O cerne da questao esté na interpretacio do artigo 190 do NCPC,
que prevé a figura dos negécios processuais. Segundo este dispositivo,
versando o processo sobre direitos que admitam autocomposicio, as
partes capazes podem “estipular mudancas no procedimento para
ajusta-lo as especificidades da causa e convencionar sobre os seus onus,
poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o proces-
so". O paragrafo tnico do artigo 190 acrescenta que o juiz controlara
a validade desses acordos, “recusando-lhes aplicagdo somente nos
casos de nulidade ou de insercio abusiva em contrato de adesao ou em
que alguma parte se encontre em manifesta situacio de vulnerabilida-
de”. Portanto, além das muitas novas flexibilizacées procedimentais
especificas que estio espalhadas pela codificacio de 2015, o artigo
190 oferece uma clausula geral de negociacio quanto ao processo, cuja
possivel abrangéncia e aplicaco sera decerto objeto de longos debates,
dentre os quais este sobre a exclusdo da prova pericial.

Uma disputa envolvendo Propriedade Intelectual entre dois concor-
rentes no mercado, 0 que constitul a quase totalidade dos €asos, Nao

56. CARVALHO, Marcelo Campos de. FABRIS, Roner Guerra. Opus cit., p. 199.
57. FILHO, Reinaldo Pinto Alberto. Da Pericia ao Perito. 2* edicao. Niteréi: Impetus,
p. 37 2010. Guifos do original.
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parece ser o tipo de situacdo que comporte o controle de acordos
privados pelo juiz, tal como previsto no paragrafo tinico do artigo
190. Talvez esse possa vir a ser o caso de uma disputa de paternida-
de entre empregado e empregador, contratado e contratante, exempli
gratia, em que eventual clausula contratual de adesio deixe uma das
partes, no caso o oblato, em posicio vulneravel em relagio ao polici-
tante; mas essa nao seria a situagio de uma disputa entre duas socie-
dades em torno da infracio ou da nulidade de determinado direito
da Propriedade Intelectual. Nao sendo, pois, o caso de controle pelo
magistrado da validade ou de abuso da convengéo, concentrar-se-4 o
exame na questio da vinculagio ou nao do juiz ao acordo celebrado
pelas partes na forma do caput do artigo 190.

Como se sabe, tanto 0 CPC de 1973, em seu artigo 427, quanto o
NCPC, no artigo 472, permitem que o juiz dispense a prova pericial
quando as partes apresentarem, na inicial e na contestacéo, pareceres
técnicos ou documentos elucidativos sobre as questdes controvertidas de
fato que o magistrado considerar suficientes para aclarar a disputa, for-
mando o seu convencimento e levando ao deslinde da causa. Embora
esse ndo parega ser o caso da maioria das lides envolvendo Propriedade
Intelectual, ndo se discute que o magistrado possa usar dessa dispensa
legal quando as partes ndo requererem a producio de prova pericial e
tiverem trazido aos autos elementos bons e suficientes para a sua aprecia-
cdo. Inclusive, o artigo 472 apenas reflete o disposto no artigo 464, §1°,
II, que estabelece o indeferimento do pedido de producéo de prova pe-
ricial quando esta for desnecessaria “em vista de outras provas produzi-
das”, in casu, a prova documental trazida pelas partes. Resta saber, to-
davia, se poderiam as partes impedir contratualmente a realizacio de
pericia no processo na hipétese em que o magistrado no se dé por satis-
feito com o matenal probatério juntado no processo.

Ao que tudo indica, a resposta é negativa, isto é, o magistrado nao fica
vinculado pelo acordo das partes e pode determinar de oficio a produgéo
da prova percial se assim julgar necessério para que possa formar o seu
convencimento e decidir fundamentadamente o litigio. Com efeito, o
artigo 370 do NCPC, correspondente ao artigo 130 do CPC/1973,
dispde expressamente que o juiz pode determinar de oficio a produgio
das “provas necessarias ao julgamento do ménito”, sendo certo que a
necessidade da prova pericial nas causas envolvendo Propriedade Inte-
lectual for amplamente abordada no Capitulo II supra.

Nesse sentido, lembre-se ainda que o artigo 480 do NCPC (art. 437
da codificacio de 1973) autoniza que o juiz determine a realizagao de
nova pericia de oficio quando a matéria técnica controvertida nao esti-
ver suficientemente esclarecida pela primeira. Ora, se a segunda peri-
cla pode ser feita de oficio, naturalmente a primeira também poderé.

Sem embargo, além do expressamente disposto nos artigos 370 e
480 do CPC de 2015, o fato é que a prépria exegese do artigo
190 permite chegar 2 mesma conclusao.

58. BARBOSA, Denis Borges e MACHADO, Ana Paula Buonomo. A Qualificacio
Necessaria dos Peritos em Ages de Nulidade de Patente. In: Revista da ABP], vol.
89, p. 31, jul/ago de 2007, Sao Paulo.
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Com efeito, ao prever o instituto dos negdcios processuais, o artigo 190
esclareceu que as convengdes serdo adstritas aos “onus, poderes, facul-
dades e deveres processuais” das partes, o que quer dizer que ndo
afetam o juiz, mormente porque o jufzo ndo é parte nessa convencio
privada. Assim, de um lado, pode-se convencionar que nenhuma das
partes podera apelar da sentenca, de modo que este recurso, se inter-
posto, ndo podera ser conhecido, pois a parte nao dispunha dessa fa-
culdade. Por outro lado, as partes podem igualmente convencionar que
nenhuma delas poder4 requerer a pericia, mas isso nao pode impedir
que o juiz a determine de oficio, quer porque nao foi parte da conven-
¢a0, quer porque ele deve cumprir com os novos e exigentes requisitos
de fundamentag@o das decisdes judiciais (cf. art. 489) e a auséncia de
pericia pode comprometer sertamente o resultado do processo.

Corrobora este entendimento o fato de que o artigo 191, que prevé a
possibilidade de se entabular um calendario processual, estabelece que o
calendario deveré ser celebrado de comum acordo entre as partes e o juiz,
de modo a vincular a todos. Com isso, sem a participacio e o aceite do
Juiz, nio valer4 o calendario. Logo, a menos que o magistrado concorde,
o que ele somente podera fazer se entender que ha nos autos elementos
suficientes para fundamentar sua decisio, a exclusdo contratual pelas
partes da pericia nao podera impedi-lo de determma-la de oficio.

Anote-se que esta interpretagéo encontra amparo em boa parte da
doutrina no que diz respeito a busca da verdade no processo. De
acordo com a maioria dos autores, o juiz nao deve ficar na depen-
déncia das partes, passivamente esperando pelas provas que elas
vierem a produzir. Pelo contrario,
Assim como no processo penal, o juiz do processo civil nao deve ser
mero expectador, apenas esperando para analisar as provas convenien-
temente apresentadas pelas partes. O juiz deve se colocar em uma
posicao atuante no processo para que desta forma busque por ele
mesmo a verdade dos fatos.”®

Nesse mesmo sentido, o professor Humberto THEODORO JR.:

O compromisso com a verdade real é tio grande que ordena a provi-
déncia probatéria necessaria haja ou nao requerimento da parte. Nao
se trata de mera faculdade do magistrado, mas de dever do oficio.
(...)

Em sintese, no processo civil contemporaneo no vigora mais, em tema
de prova, o principio dispositivo, segundo o qual cabia ao juiz julgar
a causa conforme o alegado e provado pelas partes. O que hoje preva-
lece é um sistema justo, de forma que ao juiz incumbe julgar conforme
o alegado pelas partes e a prova disponivel, pouco importando se sua
produgio proveio de iniciativa ou nio das partes.

(Grifos do original)

Também a doutrina estadunidense, no contexto préprio do Com-
mon Law, chama a atenciio para esse aspecto do processo civil

contemporaneo. No dizer de Richard FREER:

59. THEODORO Jr., Humberto. Admissibilidade da Prova Pericial Complexa: Direito
a Prova e Garantias Processuais Constitucionais. In: Revista da ABPI, vol. 89, p. 65-
66, jul/ago de 2007, Sao Paulo .
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Modern procedure has abandoned the notion of “trial by ambush”.
Modern procedure is geared toward full disclosure, in an effort to ferret
out the truth, rather than to reward clever lawyers who can seize upon
surprise to their client’s advantage.®’

Por detrés dessas posicdes, geralmente se encontra o raciocinio de
que, uma vez provocado pelas partes a julgar, ndo ha como se es-
perar que o Estadojuiz desempenhe adequadamente a sua fungio
se lhe for retirada a faculdade de determinar a produgdo das provas

pertinentes de oficio. E por esse motivo que MARINONI, ARE-
NHART e MITIDIERO alertam que a produgéo da prova é nio
apenas um direito das partes, mas também um verdadeiro dever de
toda a soctedade,®’ o que o artigo 378 do CPC de 2015 denota
claramente ao impor o dever de todos de “colaborar com o Poder
Judicidrio para o descobrimento da verdade”.%

Embora o debate seja deveras imstigante, deve-se levar em considera-
¢a0 que, na pratica, as partes nao terao interesse, na maioria dos casos,
em limitar a producio de prova pericial contratualmente. Serdo poucos
08 Casos em que essa matéria sera tratada previamente em contratos
havidos entre os litigantes, dada a dificuldade de se antever conflitos e
os efeitos prejudiciais que essa limitagio poder acarretar a ambos os
lados de um contrato de licenga ou de distribuiéo, por exemplo. Ade-
mais, nos casos de infracio ou de acio de nulidade em que nao houver
um relacionamento prévio entre as partes, dificilmente elas celebrariam
um acordo do género no decorrer do processo, dada a incerteza acerca
do resultado do processo em andamento e o fato de que o juiz pode
nao aceita-lo e decidir pela prova pencial de oficio. No mais, as partes
podem de comum acordo escolher o nome do perito e com ele estabe-
lecer previamente o valor dos honorérios, o tempo e o escopo do traba-
lho, de modo que esse expediente sera muito mais ttl e eficaz do que
simplesmente tentar excluir de plano a realizacio de pericia.

Nio obstante, tudo dependeré, naturalmente, do caso concreto e dos
direitos envolvidos. Conforme o caso, é muito provavel que um juiz
nao relute em aceitar a nio realizacio de pericia em caso de infracio
de marca, trade dress, efc, porquanto sdo direitos em relagio aos

60. FREER, Richard D. Opus cit., p. 288.
61. MARINONI, Luiz Guilherme et alli. Opus cit., vol. II, p. 253-254.
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quais o magistrado pode decidir com base em sua experiéncia como
consumidor, nas normas juridicas e nos documentos trazidos pelas
partes, conforme visto no capftulo I supra. Por outro lado, 0 mesmo
Juiz adotaré decerto posicio diametralmente oposta em caso de infra-
¢ao de patente de invengao, que depende de conhecimento técnico
especializado que o magistrado, salvo raras excecdes, nao possui;
sendo certo ainda que as proprias partes, outrossim, dificilmente
abririam mao da prova pericial nesta hipétese.

Como o codigo permite ao juiz dispensar a prova pericial se as partes
apresentarem documentagdo suficiente a elucidagao técnica dos fatos
(art. 472, NCPC), pode-se concluir que o negdcio processual que
exclua entre elas a realizacio de pericia no teré o condao de vincu-
lar o juiz, mas este poderé acatar a opcao das partes e respeitar asua
vontade livremente manifestada se elas tiverem sido capazes de trazer
aos autos elementos suficientes para a formagao do convencimento
do magistrado e consequente fundamentagio da decisio judicial.
Sendo este o caso, ndo ha porque o magistrado queira passar por
cima da vontade das partes, dado que o simples fato de elas terem
alcancado um acordo quanto a prova pericial j4 € algo raro e louvavel
dentro do espirito de incentivo a cooperagao da nova codificacio.

5. CONCLUSAO

O novo cédigo de processo civil trouxe uma série de mudancas que
prometem promover uma alteracio significativa na mentalidade e nos
paradigmas da prética contenciosa no Brasil, se for bem recebido e
aplicado. Com efeito, o cédigo almeja diminuir a cultura do litigio e in-
centivar a conciliagdo lato sensu, assim como exige das partes em conten-
da judicial que cooperem o méaximo possivel entre si, o que no fundo ja
era uma realidade na prética da arbitragem comercial brasileira.

Parece nao haver dividas de que os novos mecanismos disponibili-
zados pelo CPC de 2015, dentre os quais as novidades na disci-
plina da pericia, serdo muito bem aproveitados nas grandes causas
envolvendo Propriedade Intelectual, nas quais os contendores en-

62. Note-se que é justamente em funco desse dever civico que o perito, por exemplo, somente pode
se escusar de cumprir seu dever se apresentar “motivo legitimo” (art. 157, caput, NCPC),
assim como as testemunhas para que nao tenham que depor (art. 457, §3°, NCPC).
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volvidos sdo os maiores interessados em contribuir para um provi-
mento jurisdicional rapido e eficiente, a fim de solucionar a dispu-
ta e trazer seguranca juridica para suas posicoes e provisoes
financeiras. Neste contexto, os advogados que representam esses
interesses, na maior parte das vezes especialistas na matéria, certa-
mente saberdo tirar proveito de vantagens como a possibilidade de
nomeagio conjunta do perito para ajudar o juizo a chegar a decisao
mais precisa e técnica possivel, o que por sinal é exigido com redo-
brado rigor no artigo 489, que regulamenta a exigéncia constitucio-
nal de fundamentacéo das decisoes judiciais.

Assim, tendo em vista que ainda pairam as habituais dividas que
sempre surgem a respeito de como se dard a aplicagdo de um novo
diploma legal, somente nos resta aguardar pela entrada em vigor do
novo c6digo e pela jurisprudéncia que ha de se formar. Conforme
visto sdo muitas as possibilidades que se abrirdo, bastando que as
partes e seus causidicos queiram fazer o uso apropriado delas e que
contém com o apoio do Judicidrio para levar adiante as promessas da
nova codificacio.
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Predecentes

Agravo de Instrumento n” 0016072-38.2015.8.19.0000. Quarta Ca-
mara Civel do Tribunal de Justica do Rio de Janeiro. Rel. Des.
Myriam Medeiros da Fonseca Costa. Julgado em 29/05/2015.

Agravo de Instrumento n® 2002271-26.2015.8.26.0000. Segunda
Camara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justi-

ca de Sao Paulo. Rel. Des. Ramon Mateo Jénior. Julgado em
16/03/2015.

Agravo de Instrumento n° 2024289-12.2013.8.26.0000. Oitava Ca-
mara de Direito Privado do Tribunal de Justica do Estado de Sao
Paulo. Rel. Des. Theodureto Camargo. Julgado em 29/01/2014.

Agravo de Instrumento n° 645.490-4/3-00. Quinta Camara de Direito
Privado do Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo. Rel. Des.
Roberto Mac Cracken. Julgado em 29/07/2009.

Agravo de Instrumento n° 686.801.4/4-00. Quarta Camara de Direito
Privado do Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo. Rel. Des.
Francisco Louretro. Julgado em 12/11/2009.

Processo n® 0601485-80.2000.8.26.0100. 19° Vara Civel do Foro
Central Civel da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo.
Afonso Celso da Silva, Juiz de Direito. Julgado em 16/02/2005.
Agravo de Instrumento n” 0108189-89.2014.4.02.0000
(2014.00.00.108189-7). Primeira Turma Especializada em
Penal, Previdenciario e Propriedade Industrial do Tribunal Regio-
nal Federal da 2°* Regido. Rel. Des. Simone Schreiber. Julgado em
26/05/2015.

Apelagio Civel n° 0147586-58.2008.8.19.0001. Quarta Camara
Civel do Tribunal de Justica do Rio de Janeiro. Rel. Des. Paulo
Mauricio Pereira. Julgado em 28/11/2012.

Agravo de Instrumento n° 2052864-30.2013.8.26.0000. Primeira
(Cémara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justica
de Sao Paulo. Rel. Des. Fortes Barbosa. Julgado em 20/02/2014.

Apelagao Civel n° 32885/2005. 18" Camara Civel do Tribunal de
Justica do Rio de Janeiro. Rel. Des. Roberto Felinto. Julgado em
04/10/2005.

Apelacio Civel n° 2009.001.06724. Primeira Cmara Civel do Tribu-
nal de Justica do Estado do Rio de Janeiro. Rel. Des. Maria Au-
gusta Vaz M. de Figueiredo. Julgado em 05/05/2009.

Recurso Especial n° 1.098.626/R]. Terceira Turma do Superior Tribu-
nal de Justica. Rel. Min. Sidnei Beneti. DJe: 29/02/2012.
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