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1. Breve introducao sobre o tema

O Direito é uma ciéncia que estd sempre em evolucdo. Diariamente, atos
dos mais variados e com as mais diversas repercussdes na esfera juridica sao
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praticados, cabendo ao legislador, ao operador do Direito e ao aplicador da lei
a ardua tarefa de acompanhar o continuo desenvolvimento da sociedade con-
temporanea.

O Direito Processual Civil, conjunto de principios e normas juridicas
que regem a solugdo de conflitos de interesses por meio do exercicio da
jurisdicdo, funcdo de soberania de um Estado, ndo é diferente. Basta lem-
brarmos das inimeras modifica¢gdes introduzidas nos dltimos dez anos no
Coédigo de Processo Civil (“CPC”), algumas drésticas, como o novo rito de
execucdo dos julgados.!

Apesar das regras processuais estarem detalhadamente inscritas na Lei
dos Ritos, algumas até mesmo com previsio constitucional, é bastante
comum o embate de normas e principios de ordens procedimentais e niveis
hierarquicos iguais.

E, considerando o sempre continuo movimento da engrenagem do
Direito e as modificagdes legislativas que nascem da necessidade de seu apri-
moramento, questdes aparentemente de simples deslinde tornam-se altamen-
te espinhosas.

Uma delas é a necessidade, ou nédo, de suspensdo do curso de uma agdo
até o julgamento de uma outra ainda pendente, em virtude de a solugido de
uma depender logicamente da solugdo que se dé a outra, assim evitando a pro-
lagdo de decisoes conflitantes.

A despeito dessa matéria poder ser objeto de reflexdo e aplicacdo nos mais
variados campos do Direito, concentraremos este estudo em disputas envolven-
do bens tutelados pela propriedade industrial; particularmente, nas hipéteses
envolvendo, de um lado, a¢des de nulidade de patente e de registros de marca e
desenho industrial (“acdes de nulidade”), e, de outro, agdes de abstencio de uso
cumulada com pedido indenizatério (“agdes de violagdo ou de infragdo”) em
razdo da alegada violagdo aos direitos decorrentes desses mesmos titulos.

Aqui, vale a observacdo de que a discussdo travada ao redor desse tema
vem sendo alvo de intensos debates ndo apenas na esfera académica, mas,
principalmente, nos Tribunais, que até o momento nio fixaram um entendi-
mento sedimentado a seu respeito.

Antes de aprofundar o tema, preciso é definir e situar a prejudicialidade
dentro do ordenamento juridico patrio, o que sera feito com o auxilio da mais
autorizada doutrina especializada em Processo Civil.

1 Conforme Lei n. 11.232, de 22.12.2005.
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2. Definicao legal de questdo prejudicial e a regra geral de
suspensao temporaria da acdo prejudicada

Prejudicialidade consiste em um liame de dependéncia légica entre duas
ou mais causas, de modo que o julgamento daquela dita prejudicial influira, de
maneira légica, no teor do julgamento daquela que a subordina. E por essa
razdo que uma se chama causa prejudicial e a outra prejudicada.

Conforme leciona o emérito Professor Barbosa Moreira,2 hd prejudicia-
lidade légica entre duas causas quando a coeréncia exige que o pronuncia-
mento sobre uma delas seja tomado como precedente légico para o pronun-
ciamento sobre a outra.

Para Cindido Rangel Dinamarco,3 uma causa é prejudicial a outra quan-
do seu julgamento for capaz de determinar a decisdo desta — como a sentenca
anulatéria do contrato impede que seja julgada procedente a demanda de con-
denagédo a cumpri-lo, assim como a declaragdo negativa de paternidade impde
a rejeicdo da demanda de alimentos.

Em palavras bastante simples, considera-se prejudicial aquela questdo
cuja solucdo dependera nio da possibilidade nem da forma do pronunciamen-
to sobre a outra questdo, mas sim do fundamento desse pronunciamento.4
Trata-se, com efeito, de questdo prévia a ser decifrada no processo de cogni-
¢do e que versa sobre um antecedente légico e necessario ao julgamento do
mérito e que vincula a solugio deste.>

Com o intuito de evitar decisdes contraditdrias entre demandas que se
subordinam logicamente, cuidou o legislador de prever a possibilidade de sus-
pensdo da acdo tida como prejudicada até o pronunciamento final na agio pre-

«_»

judicial. E assim que o artigo 265, inciso IV, “a”, do CPC entabula que:

“Art. 265 — Suspende-se o processo:

(..)

IV — quando a senten¢a de mérito:

2  MOREIRA, José Carlos Barbosa. Questdes prejudiciais e coisa julgada. Tese de concurso para a
livre-docéncia de Direito Judicidrio Civil da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, Rio de Janeiro: Publicagao pessoal, 1967, pp. 51-52.

3  DINAMARCO, Candido Rangel. Institui¢des de Direito Processual Civil. 3 ed., v. II, Malheiros,
Sao Paulo: 2001, p. 171.

4 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, 52 ed., v. I, Salvador: Podium, 2007, p. 268.

5 FERNANDES, Anténio Scarance. Prejudicialidade: Conceito — Natureza juridica — Espécies de
prejudiciais. So Paulo: Revista dos Tribunais, 1988, p. 53.
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a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaragcdo da existén-
cia ou inexisténcia da relacdo juridica, que constitua o objeto principal
de outro processo pendente;’

Trazendo os ensinamentos colacionados acima a drea do Direito da
Propriedade Industrial, ndo temos duvidas em afirmar que existe clara relagdo
de subordinacdo légica (portanto, de prejudicialidade) entre agdo de nulidade
de privilégio de invencdo ou de registros e acdo por violacdo desse mesmo
titulo: caso seja anulado o direito, deixa entdo de existir o fundamento tnico
da agdo por alegada infracdo a esse direito, assim influenciando, direta e logi-
camente, em seu mérito, pois importard na improcedéncia dos pedidos ou
mesmo na extingdo do feito, por auséncia de interesse de agir.

Nesses termos, e a fim de evitar decisdes antagbnicas, recomenddvel seria
suspender o trimite processual da agdo tida como prejudicada até uma posigao
final, transitada em julgado, acerca da validade do titulo discutido na agio de
nulidade (lembre-se, fundamento principal da a¢do de infracdo).

Pois bem, muito embora uma leitura rdpida do referido comando nos
impulsione a concluir dessa forma, compartilhamos o entendimento de parce-
la da doutrina especializada em propriedade industrial e em processo civil de
que referida regra de suspensio por prejudicialidade externa ndo deve ser apli-
cada de maneira automatica.

Ocorre que, ao optar pela suspensdo da agdo de infragdo, um emaranhado
de intrincadas questdes juridicas vem imediatamente a tona, trazendo, particu-
larmente, séria inseguranca juridica aos titulares de bens tutelados pela pro-
priedade industrial, que acabam assistindo o préprio Estado que lhes outorgou
monopdlios de exploracdo de tecnologias e sinais distintivos suspender, por via
tortuosa, a plena eficacia de seus direitos. E o que veremos adiante.

3. Efeitos da sentenca que anula o ato administrativo do INPI
de concessdo de privilégio de invencdo e de registros de
marca e de desenho industrial

Antes de ingressarmos no tema deste trabalho, julgamos importante lem-
brar que a concessdo de uma patente, de um registro de marca ou de desenho
industrial é um ato vinculado praticado pela Administracdo Publica, personi-
ficada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Vale dizer que
uma vez demonstrado o preenchimento dos requisitos materiais previstos na
legislagdo pertinente, cabe entdo ao Estado outorgar a respectiva carta paten-
te ou registro. Nasce, nesse momento, o direito de exclusividade de uso, con-
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forme os artigos 46, 94 e 129 da Lei da Propriedade Industrial (Lei n° 9.279/96
— “LPI”), e o artigo 5, inciso XXIX, da Constituicdo Federal.

Ja o ato administrativo que nasce afetado de vicio insandvel por auséncia
ou defeito substancial em seus elementos constitutivosé é considerado nulo. E
esse 0 magistério de Hely Lopes Meirelles,” para quem essa categoria de ato é
“ilegitimo ou ilegal e ndo produz qualquer efeito vdlido entre as partes, pela
evidente razdo de ndo se poder adquirir direitos contra a lei.”

Também ha de ser dito que a nulidade de uma patente ou de um registro
de marca ou de desenho industrial pode ser deduzida administrativamente, na
esfera do INPI, conforme os artigos 50, 113 e 168 da LPI, ou judicialmente,
através de agdo de nulidade do direito,8 consoante os artigos 56, 118 e 173 do
mesmo diploma.? Nessas a¢des, quando néo for autor, o INPI forcosamente
deverd intervir no feito,10 nos termos dos artigos 57 e 175 da LPI, motivo pelo
qual o foro competente para processar e julga-las é o da Justica Federal.

J& a sentencga que declara nulo o ato administrativo de concessdo de uma
patente ou de um registro de marca ou de desenho industrial, além de possuir
eficacia erga omnes, produz seus efeitos ex tunc, portanto retroagindo no
tempo, até a data de seus depésitos perante a referida Autarquia. E o que pre-
conizam os artigos 48, 112 e 167 da LPI.

Por produzir efeitos ex tunc, a nulidade acarreta a completa inexisténcia
do direito anteriormente concedido pelo Estado, desde a sua origem.
Parafraseando o ja citado Hely Lopes Meirelles, é como se o direito jamais
tivesse existido.1!

6  Como, por exemplo, a patente que ndo preenche os requisitos de novidade absoluta, atividade
inventiva, aplicagdo industrial e suficiéncia descritiva de seu relatdrio; a marca que constitui imi-
tagdo ou reproducgdo de outra previamente registrada em nome de terceiro, para assinalar produ-
to ou servigo igual ou afim; ou desenho industrial desprovido de originalidade.

7  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 262 ed. Sio Paulo: Malheiros, 2001,
p. 165.

8  Cuja sentenca possui carga declaratdria constitutiva, ja que além de declarar a nulidade do titu-
lo, ainda determina ao INPI que publique em sua imprensa oficial (Revista da Propriedade
Industrial) a noticia do cancelamento da patente ou do registro.

9  Hely Lopes Meirelles afirma que “A nulidade, todavia, deve ser reconhecida e proclamada pela
Administragdo ou pelo Judicidrio, ndo sendo permitido ao particular negar exequibilidade ao ato
administrativo, ainda que nulo, enquanto ndo for regularmente declarada a sua invalidade.”

10 Muito j4 se discutiu acerca da posi¢do do INPI neste tipo de agéo: seria o de assistente ou de réu?
Nio sendo de nosso interesse ingressar nessa seara, esclarecemos, apenas, que a posi¢do mais
moderna da jurisprudéncia do Tribunal Regional Federal da 22 Regido é no sentido de que o INPI,
ainda que concorde com os argumentos do autor, é réu na agao de nulidade, ja que a referida
Autarquia é quem deu causa ao ato impugnado.

11 “Os efeitos da anulagdo dos atos administrativos retroagem as suas origens, invalidando as conse-
quéncias passadas, presentes e futuras do ato anulado. E assim é porque o ato nulo (ou inexis-
tente) ndo gera direitos ou obrigages para as partes; ndo cria situagdes juridicas definitivas; ndo
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Este é justamente o entendimento de nosso maior tratadista em matéria de
propriedade industrial, Jodo da Gama Cerqueira,l2 para quem “os efeitos da
declaragdo de caducidade sé se produzem a partir da sua data, ndo alcangando os
fatos passados, ao contrdrio dos efeitos da nulidade, que se operam ex tunc.” 13

Extrai-se de tudo o que foi exposto até aqui que se em uma acdo for
declarada nula uma patente de invengdo ou um registro de marca ou de dese-
nho industrial, isso entdo significara dizer que os direitos decorrentes daque-
le titulo jamais terdo produzido quaisquer efeitos no mundo juridico.

Consequentemente, estando em curso perante a Justica Estadual acdo
proposta pelo titular daquela mesma patente ou registro na qual alega que ter-
ceiro estaria explorando indevidamente produto ou sinal conflitante com o
seu, caberd, entdo, a improcedéncia ou exting¢do desse feito por caréncia de
direito de acdo e de interesse processual do demandante. Afinal, o titulo obje-
to da pretensdo ndo mais existe (alids, jamais existiu), por ter sido retirado do
mundo juridico desde o seu nascedouro, através de sentenca anulatéria com
eficicia erga omnes.

E nesse contexto que se situa a hipStese de suspensio do processo por
questdo prejudicial externa em matéria de propriedade industrial, pois a 16gi-
ca nos leva a concluir, a0 menos em um primeiro momento, que o remédio
acertado na espécie seria o Juizo estadual suspender o curso da acdo de infra-
¢do até o final pronunciamento do Juizo federal na acdo de nulidade, de modo
a evitar decisdes logicamente conflitantes.

Entretanto, como ja adiantado, entendemos que referida suspensdo nio
deve ser tomada de maneira imediata, como um impulso, apenas levando-se
em consideracdo uma interpretacio literal do supracitado comando do CPC.

admite convalidacdo. Reconhecida e declarada a nulidade do ato, pela Administragdo ou pelo
Judicidrio, o pronunciamento de invalidade opera ex tunc, desfazendo todos os vinculos entre as
partes e obrigando-as a reposi¢do das coisas ao status quo ante, como consequéncia natural e 16gi-
ca da decisdo anulatéria” (Ob. cit., pp. 199-200).

12 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, v. II, Sio Paulo: Revista dos
Tribunais, 1982, p. 1065.

13 Também nesse sentido: “MARCA DE INDUSTRIA. Contrafacdo. Registro declarado nulo. Efeitos
ex tunc. (...) A indevida exploragio comercial de uma marca, cujo registro foi judicialmente
declarado nulo em virtude de grosseira contrafagdo, gera inexoravel dever de indenizar os prejui-
zos efetivamente causados ao titular da marca que foi objeto de imitagdo. Incabivel na espécie a
alegacdo de exercicio regular de direito porque, até por uma questdo de légica, onde nio existe
direito ndo se pode falar em exercicio, muito menos regular. E o ato nulo ndo gera qualquer direi-
to, porquanto os seus efeitos se dissolvem ex tunc desde o momento em que tenha sido decreta-
da a nulidade.” — Tribunal de Justica do Estado do Rio de Janeiro, Apelacio Civel n°
1995.001.8023, 12 Camara Civel, julgada em 27.2.1996.
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Ao contrério, acreditamos que o Juizo da causa prejudicada deve adotar
uma série de precaucdes antes de proceder a suspensio do feito, sobretudo
objetivando preservar a vigéncia dos direitos assegurados pelo Estado ao titu-
lar do privilégio de invencdo ou do registro da marca ou do desenho indus-
trial, o que tentaremos justificar a seguir.

4. Prejudicialidade externa envolvendo agdes relativas a pro-
priedade industrial: apenas algumas das diversas questdes
intrincadas

Estabelecidas as premissas anteriores necessarias para a abordagem deste
controvertido tema, ousamos ingressar no cerne da discussdo a partir das pre-
missas contidas no sélido e bem fundamentado artigo do notavel advogado
gatcho Fabiano de Bem da Rocha, emérito especialista em propriedade indus-
trial e em processo civil, cujo titulo é As acées de propriedade industrial e a
suspensao do processo em razio de questdo prejudicial externa.l4

Em seu memoravel trabalho, Fabiano de Bem da Rocha discorreu sobre
aregra de suspensdo processual aqui debatida para, ao final, comentar decisdo
tomada pelo Superior Tribunal de Justi¢a (ST]) em demanda envolvendo pro-
priedade industrial, na qual teria sido corretamente aplicado o comando do
artigo 265, inciso IV, “a”, do CPC. Apesar dos elogios tecidos quanto ao acer-
to dessa decisdo, manifestou o autor a sua preocupagdo quanto aoc momento
em que a suspensdo daquele processo se deu.

Em linhas bastante gerais, tratou-se de acérddo da 42 Turma do STJ no
Recurso Especial n° 742.428-DF, em que foram partes LUNE PROJETOS
ESPECIAIS EM TELECOMUNICACOES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
(LUNE) e AMARICEL S/A (AMARICEL), oriundo de agdo de infracdo de
patente cujo andamento foi suspenso até o pronunciamento final da Justica
Federal em acdo de nulidade do mesmo privilégio de invencdo.15

A sentenca proferida pelo Juizo da 22 Vara Civel do Distrito Federal jul-
gou parcialmente procedentes os pedidos da a¢do principal, assim condenan-
do a AMARICEL a, entre outros, abster-se de comercializar produtos cober-
tos pela patente da LUNE, bem como a pagar-lhe indenizacio.

14 ROCHA, Fabiano de Bem da. As agdes de propriedade industrial e a suspensdo do processo em
razdo de questdo prejudicial externa, Revista da ABPI n¢ 90, set./out. 2007, pp. 60-67.
15 Processo ne. 2003.51.01.518241-0, em curso perante a 392 Vara Federal do Rio de Janeiro.
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Somente em grau de recurso de apelacio é que a AMARICEL requereu
ao Tribunal local a suspensdo do processo, com supedaneo nos artigos 56 da
LPI e 265, inciso IV, “a”, do CPC, alegando ser a a¢do de nulidade da mesma
patente, em curso perante o Juizo federal, questdo prejudicial externa a ser
primeiro dirimida.

Uma vez restado indeferido o referido pedido de suspensdo, bem como
interposto Recurso Especial, os Ministros da 4¢ Turma do STJ fixaram o enten-
dimento de que havia, de fato, clara questdo prejudicial entre as acdes de
infracdo e de nulidade, de maneira que o deslinde da primeira dependeria,
necessdria e logicamente, de primeiro saber se o privilégio alegadamente vio-
lado era valido ou ndo.16 Determinou-se, assim, a suspensdo da a¢do de infra-
¢do até o julgamento final da a¢do de nulidade.

Ocorre que ao assim decidir — e ai reside a critica de Fabiano de Bem da
Rocha ao mencionado entendimento pretoriano —, o Egrégio ST] ndo teria
aplicado da melhor forma a regra de suspensdo processual.

E que, segundo o renomado especialista, o artigo 265, inciso IV, “a”, do
CPC prevé que a suspensio da ac¢do prejudicada até o deslinde da questéo pre-
judicial somente deve ocorrer na hipdtese de ainda ndo haver sentenca de
mérito proferida na agdo de infragdo.17

Fabiano de Bem da Rocha arremata a questdo concluindo que “ousamos,
diante do que jd foi exposto, discordar parcialmente da orientacdo lan¢ada no
precedente do STJ, para ndo admitir em absoluto a possibilidade de ser decre-
tada a suspensio do processo por questdo prejudicial, apds proferida sentenca
de mérito que dela eventualmente fosse dependente.”

16 Pois se a patente de invencdo discutida naquela agéo fosse declarada nula, entdo, automaticamen-
te, a agdo de infragdo perderia completamente o seu objeto, assim ocasionando a sua extingao, por
falta de interesse processual da LUNE. E que, como visto, a nulidade de uma patente ou de um
registro de marca ou de desenho industrial retroage no tempo até a data dos seus respectivos
depésitos, sendo interpretados como direitos que jamais existiram, por terem sido concedidos em
contrariedade a lei.

17 Vejamos o que advoga o autor do mencionado artigo: “(...) em que pese o brilhantismo do voto,
cumpre sinalar que a circunstincia em que se decretou a suspensdo do processo nesse caso con-
traria frontalmente a exegese do inciso IV do art. 265, quando fala da sentenga de mérito. Isso
porque a arguicdo da suspensdo do processo no caso em comento deu-se tdo somente ap6s o jul-
gamento do Recurso de Apelagdo pelo Tribunal de Justica do respectivo Estado, portanto depois
de proferida e decidida definitivamente a sentenca de mérito. Nos parece, entdo, por mais respei-
tavel que seja a orientagdo do acérdao, trilhou o STJ nesse precedente um perigoso caminho, que
beira a inseguranga juridica, maxima venia, pois em sendo suscitada a questao somente em grau
de apelagao, inclusive depois de julgada, ndo poderia absolutamente ter sido reconhecida. Nao s6
por ofensa ao art. 265, IV, do CPC, como também face a preclusido consumativa (art. 173 do CPC),
visto que esse argumento deveria ter sido manifestado oportunamente até a prolagao da senten-
¢a de mérito” (Ob. cit., p. 67).
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Aqui, nascem dois dos diversos pontos que pretendemos abordar neste
trabalho: a despeito da clara regra do artigo 265, inciso IV, “a”, do CPC, admi-
te-se a continuidade da agdo prejudicada, independentemente de haver ques-
tdo prejudicial externa a esta, pendente de deslinde? E mais: qual seria o
momento oportuno para se suspender o curso da agdo prejudicada, caso se
conclua pela aplicacdo da referida norma processual? Vejamos esses dois pon-
tos separadamente.

4.1. Prejudicialidade externa envolvendo propriedade industrial:
obrigatoriedade de suspensao da agdo prejudicada?

Na visdo de Antdnio Scarance Fernandes,!8 a questdo da prejudicialida-
de e, consequentemente, da suspensdo da ac¢do prejudicada pode assumir duas
vertentes. A primeira ocorre quando a suspensdo é obrigatdria, para que a
questdo tida como prejudicial possa primeiro ser resolvida. A segunda é quan-
do a suspensio é facultativa, cabendo a sua decretagdo apenas diante de situa-
¢Oes especiais.

Como j4 afirmado, entendemos haver sempre uma questdo prejudicial a
ser primeiro dirimida entre uma agdo de nulidade de patente, de registro de
marca ou de desenho industrial e uma agdo de infracdo desse mesmo bem
incorpdreo. Tal se deve ao fato de que a decretagio da nulidade do titulo pro-
duz efeitos retroativos a partir da data de seu respectivo depdsito perante o
INPI, os quais ndo convalescem.

Contudo, somos da opinido de que a referida regra de suspensio proces-
sual, pelo menos em matéria de propriedade industrial, ndo merece uma apli-
cacdo imediatista, incondicional e obrigatdria, tal como foi colocado no julga-
mento do Recurso Especial n® 742.428-DF, entre outros, e reiterado no artigo
do colega Fabiano de Bem da Rocha, aqui comentado.

Ao contrario, estamos convencidos de que a suspensdo da agdo de infra-
¢do somente deve ocorrer apds — e somente apos — o Juizo estadual ter trilhado
toda a marcha processual do feito, inclusive determinando a realizac¢do de todas
as provas que entender necessarias com o fim de apurar se o objeto da disputa
esta, ou ndo, compreendido na tecnologia patenteada, e, portanto, se ha viola-
¢do a esse direito.1? Assim o fazendo, duas poderio ser as possibilidades.

18 Ob. cit., p. 88.

19 No caso de agédo por infragdo de marca registrada, em alguns casos o préprio Juiz pode dispensar
a realizacdo de prova pericial para ele proprio concluir se realmente a marca alegadamente infra-
tora é capaz de induzir o publico consumidor em risco de associa¢do indevida ou de confusdo.
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A primeira delas é o Juizo estadual concluir que o produto, tecnologia ou
marca alegadamente ilicita realmente esbarra nos direitos de propriedade
industrial do demandante, estes oriundos de titulos outorgados pelo INPI, em
pleno vigor, ainda que alvos de questionamentos através de acdo de nulidade
perante a Justica Federal.

No caso descrito acima, poder-se-a eventualmente considerar a suspen-
sdo da acdo de infracdo em virtude de questdo prejudicial externa. Vale dizer,
na hipdtese de a concessdo da patente ou do registro de marca ou de desenho
industrial vir a ser mantida (leia-se, a agdo de nulidade ser julgada improce-
dente), entdo, por consequéncia logica, a agdo de infragdo deverd ser julgada
procedente, ja que i) a validade do titulo foi confirmada em ac¢do propria e ii)
restou confirmada a identidade entre os produtos ou tecnologias ou a colidén-
cia entre os sinais, havendo, pois, infracdo aos direitos de seu titular.

Aqui, lancamos uma discussdo interessante, a qual talvez inclusive mere-
cesse um estudo em separado: qual seria a natureza e a extensdo da referida
decisdo? Seria uma decisdo meramente interlocutéria, na qual o Juizo estadual
simplesmente determinaria a suspensdo da acdo de infracdo? Ou seria uma
sentenca, inclusive com dispositivo condenatdrio (sim, pois se reconheceu a
infracgédo), na qual o Juizo estadual ao final determinaria a suspensio do feito e,
automaticamente, a exigibilidade do dispositivo.

Sem adentrar o tema com a profundidade que ele mereceria, parece-nos
que a hipdtese que menos causara tumulto processual seja a primeira, pois,
salvo melhor entendimento em sentido contrario, nio teria légica alguma o
Juizo estadual elaborar uma minuciosa sentenca, langando todos os principais
argumentos das partes e os pontos que o fez concluir pela infragdo, ao final
condenando o demandado a cessar a infracdo e a eventualmente pagar inde-
nizagdo, e, apos transitar em julgado sentenca do Juizo federal decretando a
nulidade da patente ou registro (o que poderd levar anos), o mesmo Juizo esta-
dual ser obrigado a rever, de oficio, sua sentenga.

Por outro lado, se admitirmos a hipétese de o Juizo estadual, apés anali-
sar todos os argumentos das partes e as provas produzidas nos autos da agdo de
infragdo, concluir que o produto, tecnologia ou marca discutidos naqueles
autos ndo se relacionam e que, portanto, ndo ha qualquer infracédo aos direitos
do demandante, entdo indagamos: qual a razdo de se suspender o curso dessa
acdo até o transito em julgado da decisdo da agdo de nulidade?

Nessa segunda situacdo, entendemos que a verificagio da auséncia de
identidade entre os produtos ou colidéncia entre os sinais seria o suficiente
para, por si s, afastar a anteriormente ventilada prejudicialidade externa, pois
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a sentenca da acdo de infracdo ndo mais dependerd do julgamento da acio de
nulidade.?0

De se notar que essa segunda possibilidade néo foi abordada por Fabiano
de Bem da Rocha em seu notavel artigo, para quem a aplicagdo da regra con-

«_»

tida no artigo 265, inciso IV, “a”, do CPC dé-se de maneira obrigatdria, auto-
matica e incondicional. Portanto, reside aqui nossa primeira discordincia em
relacdo ao posicionamento solidamente defendido pelo renomado especialista
e amplamente utilizado pelos Tribunais pétrios.2!

Corroborando nossa posigéo, citamos o magistério de Leonardo Greco,2?
para quem “muitas vezes um juiz tem a consciéncia, a convicgdo de que aque-

7

la questdo prejudicial suscitada é uma questdo sem real importincia, uma
questio totalmente infundada (...). A relevincia da questio prejudicial deve
ser examinada pelo juiz toda vez em que ele tiver de decidir a respeito da sus-
pensdo do processo.”

Diante das consideragdes tecidas acima, reiteramos nossa opinido de que
embora haja uma questdo prejudicial externa envolvendo agdo de infragdo e
acdo de nulidade, fundadas no mesmo direito de propriedade industrial, essa
relacdo de subordinacgdo légica deve ser apurada com maxima cautela e em sua
plenitude, somente justificando a suspensdo da agdo prejudicada caso reste
confirmada a infracdo.23 Ainda assim, essa op¢do nédo nos parece ser o melhor

20 Nesse sentido, citamos interessante decisio da Justica paulista que negou a suspensio da agdo de
infragdo em razéo de o Juizo estadual ter concluido que qualquer que viesse a ser a decisdo toma-
da pela Justica Federal na a¢do de nulidade, seus efeitos ndo causariam qualquer impacto na agdo
de infragio. E que, a despeito do registro concedido pelo INPI para a marca “EXTRA” estar em
pleno vigor, entendeu-se que seus efeitos sdo substancialmente limitados, dada o fraco poder atra-
tivo do referido sinal, de modo que ndo haveria qualquer risco de confusdo para o consumidor.
Optou-se, portanto, pelo prosseguimento ao feito, tendo o mesmo sido julgado improcedente. —
Tribunal de Justica do Estado de Sdo Paulo, Apelagdo Civel ne 258.385-4/8-00, Relator: Testa
Marchi, 10 2 Camara de Direito Privado, julgado em 12.09.2006.

21 Apenas como exemplo: “Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da r. decisdo de
fls. 12/14 que, nos autos da agdo de obrigacio de fazer decorrente de marcas e patentes, indeferiu
a reunido dos feitos, reconhecendo, porém, a existéncia de questdo prejudicial externa, pelo que
suspendeu o feito, nos termos do artigo 265, inciso IV, alineas “a” e “b”. (...) O artigo 265, IV, “a”
e “b”, do CPC contempla a hipétese de suspensio do processo em razdo da denominada prejudi-
cialidade externa. A decisdo hostilizada baseou-se na existéncia de agdo de nulidade de registro
de marca em tramite perante a Justica Federal, que se amolda com perfeicdo as hipdteses descri-
tas no inciso IV do artigo 265 do CPC (...). Nego provimento ao recurso.” — Tribunal de Justi¢a do
Estado de Sdo Paulo, Agravo de Instrumento n° 540.195-4/1-00, Relator: Desembargador Ribeira
da Silva, 82 Camara de Direito Privado, julgado em 14.02.2008.

22 GRECO, Leonardo. Suspensdo do processo, Revista de Processo ne 80, ano 20, out.-dez. 1995, p.
99.

23 Vale dizer, a colidéncia entre as marcas, a reprodugdo ou imita¢do do design protegido ou a infra-
¢do, por literalidade ou equivaléncia, do produto ou tecnologia patenteada.
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caminho a ser seguido em todos os casos, pelos argumentos que procuraremos
expor a seguir.

4.2. Criticas da doutrina e da jurisprudéncia especializada em pro-
priedade industrial acerca da suspensdo da agdo prejudicada

Além do posicionamento exposto acima, hd uma outra linha de pensa-
mento — para nds, a mais correta e solida de todas — que teria o condio de afas-
tar a obrigatoriedade de suspensédo da agdo de infracdo em razdo de questdo
prejudicial externa.

Conforme ja tivemos a oportunidade de abordar neste trabalho, o mono-
polio de exploracdo de produtos, tecnologias e sinais distintivos é um direito
que nasce a partir do ato de concessdo do respectivo privilégio ou registro pelo
Estado, consoante os artigos 42, 94, § unico, e 129 da LPL

Isso, portanto, equivale a dizer que até que seja declarada nula uma
patente ou um registro de marca ou de desenho industrial, seu titular tera
monopdlio incondicional de exploracdo dos respectivos bens em todo o terri-
tério nacional, constituindo infragdo aos seus direitos suas utiliza¢Ges indevi-
das e desautorizadas.

Sendo assim, ainda que verificada questdo prejudicial externa, nos termos
descritos anteriormente, e ainda que o Juizo estadual conclua que o produto,
tecnologia ou marca de propriedade do demandado de fato esta compreendido
no titulo outorgado pelo INPI em favor do demandante, uma outra parcela da
doutrina?4 e da jurisprudéncia,?> com a qual concordamos, entende que mesmo

24 Com especial destaque para Jodo da Gama Cerqueira (Ob. cit., p. 1082-1083): “O registro consti-
tui o titulo legal para o exercicio de direito exclusivo ao uso da marca presumindo-se vélido, para
todos os efeitos, enquanto se achar em vigor, ainda que a sua nulidade tenha sido arguida em
defesa, nos casos previstos na Lei, e reconhecida por senten¢a. Do mesmo modo, embora atacado
em agdo tendente a anuld-lo, o seu titular continuara gozando de todos os direitos que a lei lhe
assegura, podendo recorrer aos meios legais para defesa do uso exclusivo de marca.”

25 “Em exame encontra-se decisdo interlocutdria, que indeferiu o pedido de suspensido do proces-
so, confirmada pelo acérddo. Pela alinea a do permissivo, o recurso é invidvel. A causa mais
recente, isto é, a cominatdria cumulada com perdas e danos, ndo depende de julgamento da
outra, a que demanda a nulidade. (...) Obtido o registro da marca, tem o proprietario o seu uso
exclusivo no territério nacional, cabendo-lhe, se necessdrio, usar o remédio legal adequado para
defender esse direito. (...) Defesa imediata, se ndo o uso deixard de ser exclusivo. Por isso, ndo
deparo com a alegada ofensa ao art. 265, inciso IV, alinea a, do C6d. De Pr. Civil. Boa razdo teve
a decisdo interlocutdria, mantida pelo acérdao, para indeferir o pedido de suspensdo.” — Superior
Tribunal de Justica, Recurso Especial n° 2808/R]J, Relator: Ministro Nilson Naves, 32 Turma, jul-
gado em 12.6.1990.
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assim a suspensdo da acgdo prejudicada ndo merecerd ocorrer, pois estar-se-a
negando vigéncia aos direitos do titular da patente ou do registro.

Em outras palavras, estando o direito de propriedade industrial em pleno
vigor, ainda que haja agdo de nulidade pendente questionando sua concessio,
o titular continuard a gozar de todos os seus direitos erga omnes (leia-se,
exclusividade de uso), pelo menos até que o titulo seja desconstituido através
de agdo prépria. E esse o posicionamento do Superior Tribunal de Justiga,26
conforme ementa do acérdao proferido no Recurso Especial n° 325.158-SP:

“ACAO COMINATORIA. INPL. REGISTRO. NULIDADE INCIDEN-
TAL. MARCA. EXPRESSAO “NO BREAKS” E SIGLA “UPS”. EXCLUSI-
VIDADE DE USO PELO TITULAR DO REGISTRO.

(..)

Estando registrada a marca no INPI, ndo € possivel a sua utilizagdo por
terceiro antes de desconstituido o respectivo registro via acdo propria,
ausente no caso dos autos qualquer particularidade capaz de excepcionar
essa orientagdo.”

Talvez a tnica hip6tese que imaginamos poder comportar a aplicagdo do
artigo 265, inciso IV, “a”, do CPC?7 seja quando houver antecipacio de tute-
1a?8 concedida pelo Juizo federal na acdo de nulidade ordenando a suspensdo
dos efeitos do titulo objeto da disputa, ao argumento de existirem provas con-
tundentes de que o titulo foi concedido em desacordo com a LPI e que a
manutencdo de seus efeitos gera risco de dano. Lembre-se que essa antecipa-
¢do de tutela é expressamente prevista nos artigos 56, paragrafo segundo, 118
e 173, § tnico, todos da LPIL

A razdo é que entendemos que para se superar a presuncdo de validade
dos atos administrativos e obstar a marcha processual da agdo de infragdo (que,
como exposto acima, constitui uma garantia constitucional assegurada ao titu-

lar do privilégio ou do registro alegadamente violados e que, via de regra, ndo

26 Veja-se os julgados do ST] nesse mesmo sentido: REsp 2808-R]; REsp 136812-SP, REsp 237954-
RJ, REsp 36898-SP (RST] 58/373), REsp 11767-SP, REsp 9415-SP, REsp 2690-SP (RST] 18/432),
REsp 40021-SP, AGRG no AG 462456-SP, REsp 325158-SP, REsp 237954-R], REsp 128136-R]
(LEXSTJ 137/132), REsp 57556-R].

27 Lembre-se, o que somente deverd ocorrer se o Juizo estadual entender que h4, de fato, violagdo
aos direitos de propriedade industrial do autor da agdo de infragdo, nos termos ja colocados neste
trabalho.

28 Que pode ser concedida no inicio, quando do despacho inicial, durante a marcha do feito, na sen-
tenga, na apelacdo, quando o juiz conferir apenas efeito devolutivo ao apelo, e quando houver
recurso especial contra acérddo de procedéncia da agdo.
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pode ser afastada) é preciso haver um contrapeso de mesmo valor, que seria
um pronunciamento antecipatdrio do Poder Judicidrio no sentido de que o
direito de propriedade industrial em disputa muito provavelmente sera anu-
lado em agdo propria.

Observa-se, apenas, que no caso descrito no paragrafo acima, referida
decisdo ndo tem o conddo de declarar, antecipadamente, a nulidade do titulo
ou a sua desconstitui¢do, mas sim de suspender, antecipadamente, os efeitos
decorrentes do privilégio ou do registro (i.e. exclusividade de uso), adiantan-
do-se tdo somente os efeitos executivos da decisdo final que os declaram nulos
e os desconstituem.29

Também ndo se pode perder de vista o principio do Direito
Administrativo segundo o qual presumem-se validos os atos praticados pela
Administracdo, tal como sdo as decisdes administrativas do INPI de concessdo
de privilégios de invencdo e de registros de marca e de desenho industrial.
Sendo assim, até que o titulo seja desconstituido através de agdo propria, com
eficacia erga omnes e efeitos ex tunc, presume-se que o mesmo foi outorgado
em conformidade com a lei.30

Além disto, hd de ser considerado que em ag¢des de infracdo também pos-
sam existir outras causas de pedir ou fundamentos que nio sejam unicamente
a violacdo objetiva ao direito de propriedade industrial. Apenas a titulo de
exemplo, imaginemos uma agdo de abstenc¢do de uso cumulada com pedido
indenizatério movida por titular de patente de invencdo contra concorrente
que, além de alegadamente explorar indevidamente o objeto de seu privilégio,
também copia a aparéncia visual do produto, que se tornou caracteristico de
seu titular; ou a¢do de violagdo ajuizada por titular de certa marca em virtude
de um concorrente estar usando sinal semelhante aquele registrado em seu
nome e acondicionando em embalagens ou rétulos que também imitam os do
titular do sinal.

Em ambas as situagdes mencionadas acima, estar-se-a diante ndo apenas
de infracdo a direitos de propriedade industrial, mas também, cumulativa-

29 SOUZA, Marcelo Junqueira Inglez de. O instituto da antecipacio de tutela na protecio dos direi-
tos de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 217.

30 Sobre presuncio de validade dos atos administrativos, veja-se: “Nao hd razdo, por ora, para que se
efetive a suspensdo do processo, nos moldes requeridos pela agravante, mesmo porque, concedi-
da a patente através de exame de regularidade pelo INPI, milita em favor dos agravados a presun-
¢do de legalidade e legitimidade do ato administrativo que a concedeu, somente derrubada com
prova robusta, no caso presente, de natureza técnica que foge ao 4mbito do julgado. Nego provi-
mento ao recurso.” — Tribunal de Justica do Estado de Sdo Paulo, Agravo de Instrumento n®
295.458-4/2-00, Relator: Desembargador Ruy Camilo, 102 Camara de Direito Privado, julgamen-
to em 1.7.2003.
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mente, de pratica de concorréncia desleal, consubstanciada na tentativa de
desvio ilicito de clientela em razdo da copia da aparéncia externa dos produ-
tos (cf. artigo 195, inciso III, da LPI).

Ora, na hipdtese de eventuais a¢cdes de nulidade propostas contra a paten-
te de invencdo ou o registro de marca que ddo corpo as referidas a¢des de infra-
¢do serem julgadas procedentes, certo é que suas sentengas produzirdo efeitos
apenas parciais nas agdes de infragio. E que, confirmada a cépia ilegal da apa-
réncia visual dos produtos e o risco de confusdo por parte do consumidor, cabe-
rd a condenagido da empresa demandada a abster-se de concorrer deslealmen-
te. E isso, evidentemente, independerd do resultado das agdes de nulidade.3!

Portanto, também por esse motivo entendemos que a suspensdo do curso
de uma ac¢io de infra¢do é medida que ndo merece ser tomada instintivamen-
te, de maneira imediata, apenas levando em consideracdo a literalidade do
artigo 265, inciso IV, “a”, do CPC.

Em realidade, o que se vé é que estamos diante de um embate entre nor-
mas de mesmo nivel hierdrquico, cada qual encaminhando o caso concreto
para uma decisdo distinta. De um lado, a leitura e a interpretagdo fria da regra
processual aqui discutida ordena a pronta suspensio da agdo prejudicada. Ja a
norma da LPI prevé, ainda que de maneira implicita, a continuidade do feito
alegadamente prejudicado, pois o titular de um direito de propriedade indus-

31 Neste sentido: “Trata-se de agravo de instrumento interposto (...) contra decisdo (...) que, nos
autos de agdo ordindria de violagdo de patente, concorréncia desleal e indenizagio (...), determi-
nou a suspensdo do processo até o julgamento de agdo declaratéria de nulidade de patente.
Sustentou a agravante que a prejudicialidade externa, prevista no artigo 265, IV, “a”, do CPC,
somente ocorre se envolver questdo prévia de cognigéo, sendo, pois, antecedente légico ao julga-
mento do mérito. (...) Mencionou que uma das causas de pedir envolve ilicito de concorréncia
desleal, sendo que tal circunstincia em nada se relaciona com o processo que tramita na Justica
Federal. (...) Com a vénia do Magistrado singular, tenho que merece reforma a decisdo recorrida.
Com efeito, ndo vejo como enquadrar a acdo que tramita perante a Justi¢a Federal como hipdte-
se de prejudicialidade externa (...). Isto porque a matéria a ser analisada naquele feito nio se cons-
titui em antecedente légico do processo que tramita na Justica Estadual, especialmente se consi-
derando o fato que desde a concessdo do registro da patente junto ao 6rgio competente (INPI) é
assegurado ao titular a protegdo e utilizagdo exclusiva.” — Agravo de Instrumento n° 70018662130,
julgado pela 12¢ Cimara Civel do Tribunal de Justica do Rio Grande do Sul. Relator:
Desembargador Claudio Maciel. “Embora inegével a existéncia de questdo prejudicial externa
antecedente entre o processo que visa a nulidade do registro de desenho industrial deferido pelo
INPI e a agdo de indenizagdo decorrente de contrafa¢do aos direitos decorrentes desse mesmo
registro, é incabivel a medida prevista no artigo 265, IV, “a”, do CPC quando (a) a questdo ver-
tente no processo coincidir com apenas um dos fundamentos da agio judicial objetivada suspen-
der e quando (b) ndo existir a¢do judicial de nulidade do registro, mas apenas procedimento admi-
nistrativo junto ao INPI.” — Tribunal de Justica do Estado do Rio Grande do Sul, Agravo de
Instrumento n° 700001779313, 142 Camara Civel, Relator: Desembargador Aymoré Roque Pottes
de Mello, julgado em 4.11.1999.

121



Rafael Lacaz Amaral e
Gabriel Francisco Leonardos

trial somente perderd a sua exclusividade de uso quando sobrevier sentenga,
transitada em julgado, anulando o respectivo titulo.

Sopesando os interesses envolvidos em disputas dessa natureza é que
concluimos que, via de regra, os direitos de exclusividade de uso outorgados
pelo Estado a um particular sempre devem prevalecer, sob pena de se colocar
em risco todo um modelo econdmico-desenvolvimentista ha muito instituido.
Isso para ndo se falar da negativa de vigéncia de todos os comandos legais que
asseguram tais direitos aos seus respectivos titulares.

Até porque, veja-se, ndo se pode afastar a hipdtese de a suspensido da agdo
de infracdo ser usada por infratores contumazes e inescrupulosos apenas como
forma de tentar adiar uma inevitdvel decisdo desfavoravel a eles. Vale dizer,
ao serem processados por alegada infragdo a direito de propriedade industrial
de terceiro, apressam-se em ajuizar agdes de nulidade, até mesmo sem qual-
quer fundamento sélido, requerendo ao Juizo estadual a suspensio do curso da
acdo de infragdo alegando haver questdo prejudicial externa.32

Nesse ponto, chamamos a atencdo para posicionamento praticamente
undnime da doutrina33 e da jurisprudéncia34 no sentido de que a prejudiciali-

32 O Desembargador e ex-Presidente do Tribunal de Justiga do Rio de Janeiro Sérgio Cavalieri Filho
bem notou a possibilidade ventilada acima ao proferir a seguinte decisio: “Bem andou, portanto,
o douto sentenciante em ndo suspender o processo, como também em ndo emitir pronunciamen-
to sobre a irregistrabilidade da marca WET BLUE. Vilido ou ndo, o registro existe, cabendo deci-
dir na presente agdo apenas se a apelante estd ou nio obrigada a respeitd-lo. Em ultima instancia,
0 que a apelante pretende através da suspensdo do presente processo é obter um adiantamento
por conta da sua eventual vitéria na agdo em curso perante a Justica Federal. Uma espécie de cau-
telar esdrixula, sem forma e sem figura juridica, que lhe permita continuar usufruindo do nome
e da marca da apelada. Rejeita-se a preliminar.” — Tribunal de Justica do Rio de Janeiro, Apelagdo
Civel n° 1994.001.1811, Relator: Desembargador Sérgio Cavalieri, 3¢ Cdmara Civel, julgado em
9.6.1994. Leonardo Greco também previu esse artificio: “Muitas vezes um juiz tem a consciéncia,
a convicgdo de que aquela questdo prejudicial suscitada é uma questdo sem real importancia, uma
questdo totalmente infundada, suscitada em manobra meramente procrastinatdria, apenas para
retardar a decisdo do novo processo. A justica ndo pode ser instrumento de fraude, ndo pode ser
usada para impedir o préprio acesso a justica. O direito & coeréncia das decisdes de uma parte ndo
pode prejudicar o acesso a justi¢a de outra” (Ob. cit., p. 99).

33 Segundo Moniz de Aragio: “A suspensdo do processo por forga do dispositivo da letra “a” (do arti-
g0 265, IV) se restringe as questdes prejudiciais externas que ji estejam em curso. Se a a¢do nao
estiver proposta, a suspensio ¢ inadmissivel” (ARAGAO, Egas Dirceu Moniz de. Comentarios ao
Cddigo de Processo Civil, vol. II, Brasilia: Forense, p. 399).

34 Tais como os recursos de Agravo de Instrumento n¢ 507.905-4/1-00 e ne 494.505-4/9-00, decidi-
dos, em 4..2.008 e 19.4.2007, pela 12 Camara de Direito Privado do Tribunal de Justica do Estado
de Sao Paulo, Relatores: Desembargadores Santi Ribeiro e Guimaraes e Souza; Apelacdo Civel n°
556.376.4/0-00, julgada, em 7.8.2008, pela 42 CAmara de Direito Privado do Tribunal de Justi¢a do
Estado de Sdo Paulo, Relator: Desembargador Enio Zuliani; Agravo de Instrumento ne 450.791-
4/0, julgado, em 25.6.2006, pela 102 Cadmara de Direito Privado do Tribunal de Justica do Estado
de Sao Paulo, Relator: Desembargador Galdino Toledo Junior.
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dade externa ha de referir-se a processo ja em curso quando surge o processo
que devera ser suspenso. Em outros termos, se proposta a acdo de nulidade
apos o ajuizamento da agdo de infragdo, é impertinente a questdo prejudicial
de mérito, ndo existindo, pois, fundamento para a suspensao.

Desse modo, temos que o entendimento aqui esposado nos aparenta ser
o melhor a ser seguido, ja que o prejuizo causado ao titular do direito de pro-
priedade industrial que vé congelada a acdo por si proposta contra terceiro
infrator é significativamente superior ao daquele que possivelmente o esta
violando, nos parecendo ser ildgica a suspensio do feito.

Evidente que se o Juizo estadual optar por nio suspender o curso da agdo
de infracdo e julga-la procedente, e, posteriormente, sobrevier decisdo definiti-
va na agdo que corre perante o Juizo federal, decretando a nulidade da patente
ou do registro, entdo poder-se-a cogitar da hipdtese de propositura de nova agdo
com base na mudanca de panorama de fato ou direito (cf. artigo 471, inciso I do
CPCQ), por tratar-se de relagdo continuativa fundada em direito de propriedade
industrial. Mesmo assim, somente serd possivel buscar um novo acertamen-
to com relacdo ao futuro daquela relacio juridica (i.e. a cessagdo de uso e even-
tual indenizagéo dos fatos posteriores a agdo transitada em julgado).35

Nesses termos, reiteramos nossa opinido de que, regra geral, a aplicagdo
automadtica do artigo 265, inciso IV, “a”, do CPC é medida que deve sempre
ser evitada, a fim de que os direitos de propriedade industrial do titular da
patente ou do registro de marca ou de desenho industrial possam ser exerci-
dos em sua plenitude, nos termos da LPI, da Constitui¢do Federal e do mode-
lo econdmico-desenvolvimentista adotado pelo Estado brasileiro.

Mas, caso o Juizo estadual assim ndo entender, caberd, alternativamente,
apenas aplicar a suspensdo da agdo de infragdo quando verificar que a hipdte-
se dos autos cuida, realmente, de infracdo. Caso contrario, devera sentenciar
o feito, independentemente de a agdo de nulidade ainda estar pendente.

35 Situagdo semelhante poderd eventualmente ocorrer se em agdo de infracdo de patente o réu
arguir a nulidade incidental do privilégio, conforme autoriza o § 1¢ do artigo 56 da LP]I, e, para-
lelamente, ja existir acdo de nulidade da patente proposta pelo mesmo réu. Ndo querendo aden-
trar o igualmente arenoso terreno dos aspectos limitadores da coisa julgada (tema que mereceria
um capitulo inteiro), parece-nos que também nessa hipdtese, ndo seria cabivel a suspensdo da
acdo de infragio. E que, uma vez reconhecida incidentalmente, pelo Juizo estadual, a nulidade do
privilégio (com efeitos apenas entre as partes), o que deve ser feito antes de averiguar a eventual
infracdo, e julgada improcedente a agdo, e, ato continuo, sobrevier decisado da Justica Federal
mantendo a validade da patente (com eficicia erga omnes), poderd o titular da patente propor a
mesma agdo de que trata o artigo 471, inciso I, do CPC.
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4.3. O momento para a eventual suspensdo do processo, caso admi-
tida a sua possibilidade em agdes relacionadas a propriedade
industrial: antes ou depois da “sentenca de mérito”?

Uma outra divergéncia de entendimento nasce da conclusio tirada desse
primeiro ponto: o momento correto para a eventual suspensdo da agdo preju-
dicada, caso se conclua que a questdo prejudicial realmente merece ser primei-
ro dirimida (posi¢do da qual, como visto acima, discordamos).

Em seu artigo, Fabiano de Bem da Rocha36 advoga que a suspensio da
acdo de infracdo em virtude de questdo prejudicial externa somente pode
ocorrer antes de prolatada a sentenca de mérito na agdo de nulidade.

E defendendo essa posicio que o mencionado especialista argumenta que
0 acordio proferido no Recurso Especial n° 742.428-DF nio mereceria preva-
lecer, pois, a despeito de ter confirmado a existéncia de questdo prejudicial
entre a ac¢do de infracdo do objeto da patente e a acdo de nulidade desse mesmo
titulo, bem como ter ordenado a suspensdo da agdo, teria aquela Egrégia Corte
aplicado o dispositivo aqui comentado em momento inoportuno.

Segundo Fabiano de Bem da Rocha, a arguicdo de suspensdo daquele pro-
cesso deu-se somente apos o julgamento do recurso de Apelagio pelo Tribunal
de Justica do Distrito Federal, portando apds proferida a sentenca de mérito.
E, nesse sentido, o artigo 265, inciso IV, “a”, do CPC seria claro ao limitar a
hipédtese de suspensdo a pendéncia de sentenca de mérito na ac¢do prejudicial.

Acontece que, em nossa opinido, a suspensdo da agdo prejudicada, caso
se mostre realmente necessdria (e entendemos que nao é, via de regra), pode
ocorrer a qualquer tempo, ainda que ja tenha sido proferida sentenga de méri-
to, pelos motivos relacionados a seguir.

Em primeiro lugar, pois uma vez verificada a existéncia de questdo pre-
judicial externa, isso significard dizer que ela existird até o momento de sua
resolucdo final, independentemente da fase processual do feito. Essa posicéo,
alids, foi muito bem explorada no referido Recurso Especial n°® 742.428-DF.37

Segundo, porque se o § 52 do artigo 265 do CPC restringe a suspensio da
acdo prejudicada por prazo ndo superior a um ano, devendo, ao seu fim, ser

36 “Nos parece, entdo, por mais respeitdvel que seja a orientagdo do acérdao, trilhou o STJ nesse pre-
cedente um perigoso caminho, que beira a inseguranga juridica, méxima vénia, pois em sendo
suscitada a questdo somente em grau de apelagdo, inclusive depois de julgada, ndo poderia abso-
lutamente ter sido conhecida” (Ob. cit., p. 67).

37 Trecho do voto: “Nao cabe a afirmacio de que ‘ndo hd como suspender o presente processo e con-
diciond-lo ao julgamento daquela agdo dita prejudicial pois o mesmo j4 foi julgado pelo 1° grau e
reexaminado pelo 2¢ graw’, pois a suspensdo processual em decorréncia de prejudicialidade exter-
na ocorre exatamente naqueles casos em que ndo ¢ possivel a reunido entre os processos, dentre
0s quais, aqueles que se encontram em fases processuais distintas.”
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retomado o seu curso e julgada, independentemente de a questdo prejudicial
ter restado dirimida, isso entdo equivale a dizer que a ac¢do de infragdo pode
perfeitamente ser sentenciada ainda que na pendéncia da acio de nulidade.
Nessa hipdtese, sendo posteriormente anulado o privilégio ou o registro, cabe-
rd, se for o caso, o ajuizamento de nova ag¢do, nos termos do anteriormente
citado artigo 471, inciso I, do CPC.

E nesse espirito que Lélio Denicoli Schmidt38 afirma que “se a validade
do registro de marca ou privilégio de patente é objeto de agdo de nulidade (...),
esta gerard uma relacdo de prejudicialidade referentemente a agées de absten-
¢do de uso e/ou indenizagdo fundadas nos titulos anulandos, as quais deverdo
ter o seu andamento suspenso (...), no mdximo por um ano. Apds o fim deste
lapso, o juiz estadual deverd prosseguir no feito, resolvendo incidentemente a
questdo prejudicial, se até entdo a mesma ndo tiver sido decidida em cardter
principaliter pela Justica Federal.”39

Aqui, voltamos ao segundo ponto mencionado acima: se existe questdo
prejudicial que justifique a suspensido de um feito até a decisdo final de outro
que o subordine logicamente, essa questdo, importante que é, certamente con-
tinuara a existir mesmo apds o término do prazo de um ano previsto no cita-
do artigo 265, § 52, do CPC e até que ela seja finalmente resolvida. Entéo, por-
que limitar a suspensio a apenas um ano?

Pois bem, ndo ha duvidas de que ao criar o mecanismo de suspensio pro-
cessual o legislador tinha como intencdo evitar decisdes contraditdrias entre
acdes que possuissem alguma relacio de dependéncia légica entre si. No
entanto, por precaucio, estabeleceu que a causa prejudicada nio poderia ficar
congelada por periodo indeterminado, assim colocando em risco até mesmo o
direito em foco. Um ano pareceu ser tempo razoavel.

Ocorre que, como dito acima, uma questdo prejudicial a outra sempre
continuard a sé-la até que seja finalmente dirimida. E, na grande maioria das
vezes, ela nio o é em menos de um ano.40

38 SCHMIDT, Lélio Denicoli. O reconhecimento incidental de nulidade de registro de marca ou pri-
vilégio de patente, Revista da ABPI n° 22, maio/ junho 1996, p. 45.

39 A jurisprudéncia também ji se manifestou sobre o tema: “A lei processual civil (art. 265, pardg.
5¢, do CPC) é taxativa ao normatizar que o prazo de suspensio do feito ndo devera exceder a um
(01) ano. Logo, equivocada a decisdo que paralisou a A¢do de Equiparagio de Legitima até que a
Agdo de Anulagdo de Doagio, ajuizada em 1994, fosse julgada em seu mérito, porquanto tal feito
encontra-se sem solugio até a presente data e o segundo estd suspenso desde 18.07.1997, ou seja,
hé mais de 07 (sete) anos. Consoante culta doutrina (PONTES DE MIRANDA e MONIZ DE
ARAGAO), vencido o lapso temporal de 01 (um) ano, deve o magistrado impulsionar o feito,
independentemente do deslinde da prejudicial externa.” — Superior Tribunal de Justi¢a, Recurso
Especial n° 209510/SP, Relator: Ministro Jorge Scartezzini, 42 Turma, julgado em 3.8.2004.

40 Fredie Didier Jr., ainda que em pensamento isolado na doutrina especializada, enfatiza que o prazo
de suspensio nao pode ser encarado de maneira rigida, cabendo, em certos casos, o seu prolonga-
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Acontece que, além de negar expressa vigéncia ao comando do § 5° do
artigo 265, entendemos que a suspensdo indefinida da a¢do podera gerar situa-
¢cdes como a que envolve a acdo de infracdo n° 175-85, em curso na 12 Vara
Civel da Comarca de Floriandpolis, SC, na qual a empresa INDUCOM COMU-
NICACOES LTDA. (“INDUCOM”) alega que o objeto de sua patente de
invencdo estaria sendo violado pela empresa TELESC — TELECOMUNICA-
GOES DE SANTA CATARINA S.A.

Embora proposta em 22.03.1985, o curso dessa agdo foi sobrestado, por
decisdo proferida em 04.11.1993, até que fosse julgada pela Justica Federal do
Rio de Janeiro agdo proposta pela mesma INDUCOM com o fito de anular o
ato administrativo do INPI que cancelou administrativamente a patente por si
anteriormente obtida. Detalhe: essa a¢do perante o Juizo federal estd penden-
te de decisdo final até os dias atuais.4!

Portanto, acreditamos que a interpretagdo légica e a aplicagdo pratica da
regra do artigo 265, inciso IV, “a”, do CPC claramente se contradiz com o
prazo anual langado no § 5° do mesmo comando (para néo falar na negativa
de vigéncia dos artigos da LPI e da Constitui¢do Federal), motivo pelo qual
concordamos com as posicoes defendidas por Jodo da Gama Cerqueira e Lélio
Denicoli Schmidt de que o ideal seria julgar a acdo de infragdo independente-
mente do deslinde da agdo de nulidade.

Outro argumento que ousamos langar aqui é o de que ao estabelecer que
serd suspensa a acido prejudicada “quando a sentenga de mérito depender do
julgamento de outra causa (...)”, ndo esta o legislador restringindo a aplicacéo
desse mecanismo a decisdo terminativa de mérito proferida pelo Juizo de pri-
meiro grau, mas a qualquer decisdo de mérito, em qualquer fase processual.
Para nos, o termo “sentenca de mérito” ndo merece (e ndo deve) ser interpre-
tado de maneira restritiva, literal, mas ampla,42 de modo que a suspensdo, caso
admitida, possa ocorrer em qualquer fase processual.

mento: “O magistrado, porém, deve observar com temperamento esta regra: se a SUSpensao é reco-
mendavel, em razdo do vinculo de subordinagio légica entra as causas pendentes, convém esperar
pelo tempo que for necessdrio, desde que razodvel, a decisdo da causa prejudicial” (Ob. cit., p. 553).

41 Alias, situagdo semelhante também devera ocorrer na agdo de infracdo que resultou no Recurso
Especial n° 742.428-DF, em que sdo partes LUNE e AMARICEL, pois o acérddo determinou a sus-
pensdo da demanda até o pronunciamento final na acdo de nulidade de patente, que ainda se
encontra em fase de pericia.

42 Assim como acontece com os artigos 485, 467, 535, inciso I, e 474 do CPC, que apesar de se refe-
rirem a “sentenca de mérito”, também abrange outras decisdes, como é o caso de embargos de
declaragdo opostos contra decisdes interlocutdrias. Neste sentido, Fredie Didier Jr., em sua ja cita-
da obra (p. 517-518), afirma que “primeiramente, cabe pontuar que a ‘sentenca de mérito’ que
consta no inciso IV do art. 265 é qualquer decisdo de mérito, inclusive acérddo. Sentenga, aqui, é
termo utilizado em acepgdo ampla, como sinénimo de decisdo judicial, qualquer deciséo judicial,
e ndo como uma de suas espécies.”
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O derradeiro ponto que nos faz concluir que a suspenséo do feito, caso se
entenda dessa forma, pode ocorrer a qualquer tempo decorre da conjugacio de
tudo o que ja foi exposto até aqui. Expliquemos melhor: se, num primeiro
momento, o Juizo estadual entender que ndo ha nos autos provas contunden-
tes da alegada infracgdo e, ndo suspendendo o curso da agdo, julga-la improce-
dente, é perfeitamente possivel que a instdncia superior dé provimento ao
apelo para, reformando a sentenca, fixar o entendimento oposto. Nesse caso,
o caminho seria a suspensdo da agdo até o julgamento final da agdo de nulida-
de, ainda que ja exista “sentenca de mérito”.

Pelos argumentos expostos acima, estamos convencidos de que a suspen-
sdo da agdo de infracdo a direito de propriedade industrial até o deslinde de
acdo de nulidade do mesmo direito ndo deve ser medida imposta de maneira
automadtica, incondicional, sob pena de tornar indcuo os direitos de exclusivi-
dade de uso outorgados pelo Estado.

Eventualmente, poder-se-a cogitar da referida suspensdo apenas quando
houver decisdo antecipatdria de tutela concedida pela Justica Federal e em
vigor, suspendendo a eficdcia da patente ou do registro alegadamente violado.%3

Ainda assim, entendemos que a aplicagdo da regra do artigo 265, inciso
IV, “a”, do CPC, nos termos do pardgrafo anterior, somente deve ocorrer por
ocasido da prolacdo da sentenca, apds o Juizo estadual ter concluido que o pro-
duto em discussdo de fato estd compreendido nos direitos do demandante.
Apenas nessa hipotese é que entendemos ser prudente a suspensio do feito
tido como prejudicado, pelo prazo de um ano, o que julgamos poder ser
feito a qualquer tempo.

5. Alternativa a suspensdo do processo: a reunido das agdes de
infracdo e de nulidade, por conexdo ou continéncia. A polé-
mica sobre a possibilidade de cumulacido de pedidos de abs-
tencdo de uso e de indenizacdo em acdo de nulidade

Consoante exposto até aqui, entendemos que o direito de exclusivida-
de de uso outorgado pelo Estado aquele que investiu no desenvolvimento de

um modelo de negécio nido pode ser colocado de lado pela regra de suspen-
sdo processual.

43 Vide nota de rodapé 29.
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A despeito do que determina a aqui debatida regra processual, defende-
mos a tese de que essa ndo merece se sobrepor ao direito conferido aquele que
obteve um monopdlio de exploracio outorgado pelo Estado. Tratar-se-ia de
um completo contrassenso.

Para tentar contornar essa situagdo, que certamente resulta em prejuizos
incalculdveis aqueles que tém o seu patrimoénio imaterial violado e sdo obriga-
dos a aguardar pacificamente o deslinde de uma outra agdo, poder-se-ia recor-
rer a uma alternativa, igualmente polémica: a reunido dos autos da agdo de
infracdo aos da agdo de nulidade, por conexdo ou continéncia,44 caso a hipé-
tese assim permita, a fim de que ambas sejam julgadas simultaneamente e pelo
mesmo juizo.$

Aqui, cabe anotar importante li¢do de Fredie Didier Jr.46 de que a suspen-
sdo do processo em razdo de questdo prejudicial externa possui um pressuposto
de ordem negativa. E que somente serd suspenso o curso da agdo se — e somen-
te se — ndo for possivel a reunido das causas pendentes em um mesmo juizo.

A razdo para isso é que o vinculo de dependéncia entre duas causas gera,
primordialmente, conexdo ou continéncia, que, ndo implicando alteracdo da
regra de competéncia absoluta ou reunifo de causas que tramitem sob proce-
dimento obrigatério, somente entdo podera dar ensejo a reunido dos proces-
SOs em um mesmo juizo.

Portanto, ensina Fredie Didier Jr. que uma vez configurada questéo pre-
judicial externa (e ja vimos que ela existe, ainda que parcialmente, entre acdo
de infracdo e agdo de nulidade), a regra geral seria a reunido dos feitos por
conexdo ou continéncia. Mas, ndo sendo isso possivel, em razdo do nio preen-
chimento de qualquer um dos requisitos legais (ponto controvertido que sera
abordado a seguir), entdo caberd a suspensdo de um processo (lembre-se, pelo
prazo méaximo de um ano).

Pontes de Miranda4’ também ventila a possibilidade de reunido dos fei-
tos ao enfatizar que “a conexdo pode determinar a competéncia, sem se lhe
aplicar regra juridica que s se refere a prorrogacgdo. O Obice a perda da com-

44 Para Antonio Scarance Fernandes, na origem, a figura de prejudicial se encontra ligada & preju-
dicada. Ha correspondéncia entre elas, unidas que estdo por condicionamento légico e necessa-
rio. Segundo o autor, é essa conexao “genética” que poderd determinar a reunido das causas pre-
judicial e prejudicada no mesmo processo. Portanto, “é nesse sentido que se entende possivel falar
da prejudicialidade como forma de conexao” (ob. cit., p. 76).

45 No caso, a Justica Federal, pois, conforme determina a LPI, o INPI é parte necessaria na agéo de
nulidade, assim atraindo a competéncia para a Justica Federal.

46 Ob. cit., p. 520.

47 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado das ag¢oes, t. IV, Sao Paulo: Revista dos
Tribunais, 1973, p. 219.
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peténcia por parte dos juizes é de ordem politica, ndo de ordem processual.
Esse 6bice ndo existe quanto a irem a eles as causas conexas da justica comum,
pois toda justiga especial por causa do interesse do sujeito, que € parte, con-
tém a competéncia geral como base.”

Especificamente, ao tratar de acdes relativas a propriedade industrial,
conclui o emérito processualista que “as agdes de indenizagdo podem ser
cumuladas com as de nulidade de patente, de marcas ou de outros sinais dis-
tintivos no Juizo Federal. Nio se trata, portanto, de prorrogacdo. De modo
nenhum a conexdo afasta o Juizo Federal; o que se passa € que esse atrai as cau-
sas conexas com a de nulidade de patente ou de registro.”

O pressuposto negativo da suspensao do processo, tal como colocado por
Fredie Didier Jr., e, portanto, a possibilidade de reunido dos feitos inclusive
nos parece ter sido descrita no acérddo do anteriormente comentado Recurso
Especial n® 742.428-DF. Ao ordenar a suspensio da acdo de infragdo até o des-
linde da ag@o de nulidade, fixou-se o entendimento de que a suspensdo em
decorréncia de questdo prejudicial externa ocorre exatamente naqueles casos
em que ndo é possivel a reunido entre os processos, como, por exemplo, quan-
do os feitos estiverem em fases processuais distintas.*8

E, naquele caso em particular, como, de um lado, a agdo de infragdo ja
havia sido sentenciada e se encontrava em trimite perante as instincias supe-
riores, e, de outro, a agdo de nulidade de patentes ainda estava em fase de ins-
trucdo, impossivel foi a reunido dos feitos. Especula-se que se ambas estives-
sem na mesma fase processual, provavelmente o acérddo aqui comentado seria
no sentido de mandar reunir os feitos, por conexao.

A alternativa de reunido das a¢des por conexdo também ¢é citada por
Leonardo Greco,® para quem “mesmo quando hd prejudicialidade externa, é
preferivel, ao invés de suspender o processo, e desde que isso seja legalmente
possivel, reunir os dois processos para julgamento simultineo, com funda-
mento na conexdo (artigos 103 e 105 do CPC).”

Sendo assim, entendemos que nos casos em que estiverem presentes os
requisitos necessarios ao reconhecimento da conexio ou continéncia, vidvel (e
recomenddvel) é a reunido dos feitos e o seu julgamento conjunto pelo Juizo
federal, sob pena de serem proferidas decisdes antagdnicas (apenas reiterando
que, para nos, o melhor caminho é aquele lan¢ado no capitulo anterior).

48 Esse é o entendimento, a contrario sensu, de Humberto Theorodo Jr.: “(...) hd casos em que a pre-
judicialidade externa ndo enseja oportunidade de reunir os dois processos (...), pois podera ocorrer
que (...) as fases em que se encontram as duas causas sejam inconcilidveis” (THEODORO JUNIOR,
Humberto Curso de Direito Processual Civil. 182 ed., v. I, Rio de Janeiro: Forense, p. 295).

49 Ob. cit., p. 99.
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No entanto, ao ventilar essa possibilidade, caimos em uma outra situagdo
igualmente espinhosa, especialmente por ndo encontrar previsio clara na
legislagdo atual e por aparentemente contrariar comando de ordem constitu-
cional: a possibilidade de cumulacdo de pedido de cessagdo de uso e de inde-
nizacdo em acdo de nulidade de patente ou de registro.

Lamentavelmente, ao revogar os artigos 157 do Cddigo da Propriedade
Industrial de 1945 (Lei ne 7.903/45) e 335 do Cédigo de Processo Civil de 1939,
que previam, de maneira expressa, essa possibilidade de cumulacédo de pedidos,
a legislacdo atualmente em vigor retrocedeu sobremaneira nos quesitos econo-
mia e efetividade processual, assim obrigando, pelo menos em tese, a proposi-
tura de agdo indenizatdria somente apds o julgamento da agdo de nulidade.30

Atualmente, a possibilidade de cumulacdo de pedidos estd regulada no
artigo 292 do CPC, desde que alguns requisitos sejam plenamente satisfeitos:
(1) que os pedidos sejam compativeis entre si; (i) que o mesmo tipo de proce-
dimento seja adequado para todos os pedidos; e (iii) que o mesmo juizo seja
competente para apreciar e julgar todos os pedidos.

Em relagdo aos dois primeiros, estamos convencidos de que acdes de
nulidade de patente ou de registro cumuladas com pedidos indenizatérios
satisfazem-nos plenamente — especialmente em razdo de, na maioria das
vezes, o objetivo principal de referidas demandas nada mais ser do que uma
decorréncia légica dessa declaragdo: a abstenc¢do do uso do privilégio ou do
sinal anulado e o pagamento de indenizagdo por sua exploragdo indevida.

Acontece que o terceiro requisito do artigo 292 do CPC ndo nos parece
ser plenamente preenchido, 8 medida que os requerimentos de cessacdo de
uso e de indenizagdo sdo dirigidos exclusivamente contra o particular que
obteve, ilegalmente, a patente ou o registro anulado, e ndo contra o INPIL.
Reside justamente af a outra polémica envolvendo a alternativa aqui propos-
ta, pois a Justica Federal ndo seria competente para apreciar o pleito indeniza-
tério, por afrontar a regra especial de competéncia prevista no artigo 109,
inciso I da Constitui¢do Federal.5!

De tdo controvertida que € a questdo que as duas Turmas especializadas
em propriedade industrial do Tribunal Regional Federal da 22 Regido possuem

50 Lembre-se que se ambas fossem aforadas simultaneamente, voltariamos ao ponto central deste
trabalho: a necessidade de suspensdo da agdo de infragdo até o pronunciamento final da agdo de
nulidade em razdo de questdo prejudicial externa.

51 Para Lélio Denicoli Schmidt, “o ordenamento juridico (...) veda esta cumulagdo, na interpretagdo
que lhe dé a Segdo Civel do Egrégio Superior Tribunal de Justica” (SCHMIDT, Lélio Denicoli.
Aspectos processuais da antecipagdo de tutela no direito de marcas. Revista da ABPI ne 33,
mar/abr 1998, p. 40).
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decisdes em sentidos diametralmente opostos. Para alguns julgadores daquela
Egrégia Corte, tal cumulagdo de pedidos ndo é possivel, por afrontar o citado
artigo da Constituigdo;3? ja para outros, os principios constitucionais da eco-
nomia e da eficiéncia processual devem prevalecer sobre o referido comando
constitucional, ainda de modo a afastar a possibilidade de decisdes conflituo-
sas,33 que vem a ser o espirito da regra do artigo 103 do CPC.

Apesar de a discussdo envolvendo esse tema estar longe de ser pacifica-

da, somos da opinido de que a cumulacdo de pedidos deve predominar sobre a

52

53

“A competéncia civel da Justica Federal é determinada, basicamente, em razdo da pessoa (CR, art.
109, I, IT e VIII), em razdo da matéria (CR, art. 109, III e XI), e em termos funcionais (CR, art. 108,
I, “c” e “e”, e Il). (...) Porém, quando a competéncia é em razao da qualidade da parte, a competén-
cia da Justica Federal s6 é fixada em razdo do interesse, da presenca daquela pessoa na lide. Neste
caso, temos que distinguir até que ponto hd uma legitimidade e um interesse daquela parte que
atrai a competéncia da Justica Federal. A agdo de propriedade industrial esta na Justica Federal ndo
em razdo da matéria, mas em virtude da presenca de uma autarquia federal — o INPI —, razdo pela
qual faz-se necessario verificar, no caso concreto, se 0 mesmo ¢ parte legitima para aquele pedido
que esta sendo postulado. A questdo referente ao registro da marca diz respeito ao INPI, porém as
questdes envolvendo abstencdo de uso da marca ou perdas e danos, quando estas ultimas sdo plei-
teadas tdo somente em face do particular, ndo dizem respeito ao INPI, razdo pela qual a Justiga
Federal ndo pode ser considera competente para apreciar estas matérias. (...) Cumpre ressaltar que
se 0 autor nao tivesse cumulado os pedidos, a discussdo referente a abstengdo de uso e as perdas e
danos seria travada na Justi¢a Estadual. Portanto, se estas questdes vierem a ser apreciadas na
Justica Federal, nds estaremos afirmando que hd duas Justicas competentes: a Estadual e a Federal.
E posstvel vislumbrar a existéncia de conexdo entre registro de marca, abstengio de uso e perdas
e danos, porém a conexdo é causa de mudanca de competéncia relativa, que pode ser modificada.
A conexdo nio tem o condio de modificar a competéncia absoluta, que é a hipétese dos autos. (...)
Assim sendo, em se tratando de demanda em que se postula, no 4mbito da reconvengao, a absten-
¢d0 de uso da marca em face tdo somente de pessoa juridica de direito privado, nada se pedindo ao
INPI, configura-se de modo claro e indubitével a ilegitimidade da autarquia federal. Por conse-
guinte, deverd ser excluida do polo passivo da reconvencio e, consequentemente, declarada a
incompeténcia da Justica Federal para o respectivo pedido de abstengdo de uso da marca.” —
Tribunal Regional Federal da 22 Regido, Apelagdo Civel n° 1995.51.01.002920-5, Relator: Juiz con-
vocado Aluisio Gongalves de Castro Mendes, 1¢ Turma Especializada, julgada em 09.09.2008.
Outros julgados neste mesmo sentido, todos da 12 Turma do referido Tribunal: Apelagées Civeis
nos. 1999.51.01.004037-1, 97.0231415-1, 97.0211495-0 e 98.02.29914-6.

“A possibilidade juridica da acdo de nulidade do registro de marca, proposta contra o INPI e o
particular, reflete, em tltima andlise, a garantia constitucional de controle, pelo Poder Judicidrio,
dos atos administrativos praticados ao arrepio da lei, ja que o objetivo final da agdo é o reconhe-
cimento da validade ou invalidade do ato administrativo, por forca do requisito da legalidade. Os
pedidos de abstencdo do uso da marca e de indenizagdo a titulo de perdas e danos, sdo consequén-
cias légicas do pedido de nulidade do registro irregularmente deferido, razdo pela qual devem ser
apreciados pelo mesmo julgador, sob pena de decisdes conflitantes e incompativeis.” — Tribunal
Regional Federal da 2 Regido, Apelagio Civel n¢ 2001.51.01.531835-9, Relatora:
Desembargadora Federal Liliane Roriz, 22 Turma Especializada, julgada em 26.8.2006.

Aqui, fazemos expressa referéncia a palestra proferida pelo Exmo. Desembargador Federal André
Fontes, por ocasido do XXVII Semindrio da Nacional da Propriedade Intelectual, no ano de 2007,
promovido e organizado pela ABPI (in Anais 2007, As agbes anulatdrias de direitos de proprieda-
de industrial e a cumulagdo de pedido indenizatdrio — questdes sobre cabimento e competéncia).
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regra de competéncia absoluta fixada constitucionalmente e que garante ao
INPI o foro da Justica Federal. Isso se deve, essencialmente, ao fato de tam-
bém serem principios constitucionais a economia e a eficiéncia do processo,
estes finalmente consagrados através da emenda constitucional ne 45, de 2005.
Portanto, ndo seria légico haver duas demandas, com pedidos flagrantemente
conexos, caminhando de maneira independente e perante juizos distintos.

Além disso, a atual LPI contém regra que sugere que era intencdo do
legislador a cumulacgdo de pedidos, tal como ocorria com a legislagdo de 1945.
E o que prevé o § tnico do artigo 173, ao determinar que “o juiz poderd, nos
autos da agdo de nulidade, determinar liminarmente a suspensdo dos efeitos
do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais proprios.”

Ora, se a tutela antecipada prevista no supracitado comando da LPI ndo
pode possuir amplitude maior do que o pedido deduzido na agdo, pois ela nada
mais é do que uma antecipagdo do provimento jurisdicional final perquirido,
entdo é certo que ao lado do pedido de nulidade também é legal o de absten-
¢do de uso. Afinal, se a tutela antecipada de que trata o § unico do artigo 173
da LPI for concedida durante o processamento da agéo e, ao final da acdo, for
confirmada na sentenca, é evidente que o Juizo federal podera (e devera) exe-
cutéd-la (i.e. ordenar cessac¢do do uso).

A tese aqui defendida também encontra respaldo em trabalho de Pedro
Frankovsky Barroso,>* para quem ndo é necessdria qualquer modificagdo
legislativa para se aceitar a cumulagdo de pedidos, pois a referida regra de
competéncia absoluta da Justica Federal merece ser interpretada em estrita
conformidade com os principios também constitucionais anteriormente invo-
cados, assim possibilitando a cumulagio.35

54 BARROSO, Pedro Frankovsky. Nulidade de marca — Cumulagdo de pedidos, competéncia e cons-
tituigdo. Revista da ABPI n¢ 84, set./out. 2006, p. 14-18.

55 “Vé-se que, apesar da letra fria da Lei indicar, a principio, a impossibilidade de cumulagdo dos
pedidos, tal conclusdo ndo é a que melhor se ajusta a sistemdtica constitucional. O mais correto,
do ponto de vista pratico e logico, tanto para o Judicidrio, quanto para as partes envolvidas, é a
admissdo irrestrita da possibilidade de cumulagdo, que acreditamos possa ser alcangada concilian-
do as regras de competéncia com os principios constitucionais. (...) a questdo, portanto, resume-
se a um problema de conflito constitucional, que ndo se da entre principios constitucionais,
como, por exemplo, os principios constitucionais da celeridade do processo e da economia pro-
cessual. A questdo, portanto, resume-se a um conflito (...) entre principio — no caso, da celerida-
de, da economia e da eficiéncia do processo — e norma constitucional — no caso, a norma de fixa-
¢do de competéncia prevista no artigo 109, inciso I, da Constituigao Federal. — (...) Nessa linha de
entendimento, ndo havendo a possibilidade de cumular os pedidos de nulidade e de indenizagdo
ocorreria uma grande confusio processual, com nefastas consequéncias para as partes envolvidas
no litigio, promovendo a inseguranga juridica, atrasando o deslinde da questdo e ensejando, de
conseguinte, a violagdo de principios constitucionais.”
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O referido autor conclui seu trabalho enfatizando que ao aplicar tais
principios de ordem constitucional, imperioso se faz interpretar extensiva-
mente o artigo 109 da Constituicdo, a fim de que a Justica Federal possa ser
competente para julgar pedidos em face de particular, que, como visto, decor-
rem, légica e objetivamente, do pedido de nulidade formulado em face da
administragdo publica, e dele dependentes.

Assim o fazendo, torna-se perfeitamente aplicivel a hipdtese aqui discu-
tida a regra do artigo 292 do CPC, cumulando-se, portanto, os pedidos de nuli-
dade de privilégio de invencdo e de registro de marca e de desenho industrial
em face do INPI e pedido indenizatério em face de particular, dessa forma
atendendo-se a finalidade do processo e evitando a eventual suspensdo de agédo
de infracdo até o pronunciamento final na acdo de nulidade. Consequente-
mente, igualmente vidvel seria a reunido dos feitos e seus julgamentos conco-
mitantes pelo Juizo federal.

Por fim, ndo custa lembrar que a Resolugédo n° 45 da ABPI56 fixa o enten-
dimento de que a cumulagéo de pedidos numa mesma agdo é “benéfica medi-
da de economia processual, que diminui o nimero de litigios, elimina o risco
de decisdes divergentes, concentra a discussdo e as provas pertinentes a causa,
otimiza a atuagdo das partes, do juiz e dos auxiliares da justica e permite
extrair o mdximo de utilidade do processo judicial.”

Para justificar essa posicdo, estabelece a referida Resolugdo que a cumu-
lacio atende plenamente a regra absoluta de competéncia definida na
Constituicdo Federal, pois, relativamente a tais pedidos, o INPI serd: (i) autor
ou litisconsorte necessario quanto ao pedido de nulidade; ou (ii) assistente em
relacdo ao pedido de abstencdo de uso, pois se o direito ao uso vier a sucum-
bir, o INPI eventualmente podera responder regressivamente ao réu, o que
lhe confere interesse juridico para intervir em prol da improcedéncia da
demanda, que o poria a salvo do pedido regressivo que poderia vir a atingir sua
esfera juridica; ou (iii) litisconsorte ou assistente no que tange ao pedido inde-

56 Que resultou no Projeto de Lei n° 3.609, apresentado, em 19.5.2004, a Camara dos Deputados pela
Comissao de Legislagdo Participativa. De acordo com a pagina oficial da Camara dos Deputados
(http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=254314), a Comissdo de Constitui¢do e
Justica e de Cidadania (CCJC), através de parecer de seu Relator, Dep. Darci Coelho (PP-TO), opi-
nou pela inconstitucionalidade e injuridicidade do Projeto e, no meérito, por sua rejeigdo.
Atualmente, aguarda-se deliberagdo na Comissdo. Registre-se, apenas, que o Projeto de Lei n°
3.609 possui abrangéncia mais limitada do que a Sugestdo ne 51, de 30/10/2003, que lhe deu ori-
gem, e que incorpora o texto da Resolugdo n® 45 da ABPI. Apesar de as referidas Sugestdo e
Resolugdo tratarem (i) da competéncia da Justica Federal para apreciar e julgar agdes de nulida-
de de patente e de registro com pedidos de abstengdo de uso e de indenizagdo, bem como (ii) da
competéncia da Justica Federal para julgar agdes de adjudicacdo de patentes e de registros, o
Projeto de Lei cuida, unicamente, desse tltimo ponto.
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nizatdrio, conforme este tenha sido deduzido contra si ou contra o titular do
registro ou patente anulandos, considerando o interesse juridico da autarquia
na improcedéncia da indenizagéo, que a poria a salvo do pedido regressivo que
poderia vir a atingir sua esfera juridica.5”

Esse posicionamento inclusive encontra eco nas sempre precisas e bem-
embasadas teses defendidas pelo ja citado especialista Lélio Denicoli
Schmidt,58 para quem as agbes de nulidade sempre terdo reflexos na esfera
juridica do INPI.

De acordo com o emérito advogado, “ao defender no processo a legalida-
de de seus atos, o INPI age ndo s6 como réu em relagcio ao pedido de nulida-
de, mas também como assistente (ou litisconsorte passivo, se tiver sido reque-
rido o seu chamamento ao processo) do titular do registro ou patente, no que
tange ao pedido indenizatdério formulado apenas em face deste”.

Com relagdo ao pedido inibitério, cumulado com o de nulidade, Lélio
Denicoli Schmidt pondera que “como este uso se fundava no registro ou
patente concedidos pelo INPI, esta autarquia tem interesse juridico na manu-
tencdo do direito de uso. Caso este direito de uso sucumba, o INPI poders3,
como visto, vir a ter que indenizar as perdas e danos que daf advirem”, assim
o qualificando como assistente do titular do direito.

Sendo assim, estamos convencidos de que a cumulagio de pedidos estd em
plena consonincia com os principios constitucionais, dessa forma permitindo a
reunido das agdes, por conexdo ou continéncia, e criando uma alternativa a
eventual suspensdo da acdo de infragdo em razdo de questdo prejudicial externa.

6. Conclusao

O tema discutido neste trabalho é dos mais espinhentos e controvertidos
em matéria de processo civil e estamos convencidos de que muitas discussoes
ainda serdo travadas, sobretudo perante o Poder Judiciario.

57 A titulo de exemplo, citamos interessante acérddo da 8 Turma do Tribunal Regional Federal da
2@ Regido, datado de 10.4.2007, no recurso de Apelagdo n® 1999.51.01.021625-4, que manteve
sentenca que condenou o INPI a pagar indenizagdo por danos materiais, no montante de R$
291.161,95, a empresa que teve o seu registro marcario anulado através de decisio judicial. Na
oportunidade, o Relator do recurso, Desembargador Federal Poul Erik Dyrlund, ponderou que
“Portanto, tendo sido reconhecida a irregularidade do registro concedido pelo INPI a autora, com
a consequente decretagdo de nulidade judicial da marca, resta evidente o dano causado pela autar-
quia-ré, que deve, portanto, ser responsabilizada.”

58 SCHMIDT, Lélio Denicoli. Cumulagdo de pedidos na Justica Federal, Revista da ABPI ne 59,
jul./ago. 2002.

134



A Suspensio do Processo em Razdo de Questdo Prejudicial Externa
Frente aos Direitos de Exclusividade do Titular de Patente e de Registro

Apesar de respeitarmos o posicionamento em sentido contrdrio, acredi-
tamos que a regra de suspensdo processual em funcdo de questdo prejudicial
externa ¢ medida a ser evitada, quando muito aplicada com extrema cautela,
sob pena de se negar eficdcia aos direitos outorgados pelo Estado aos titulares
de bens tutelados pela propriedade industrial. E sdo varios os argumentos que
nos fazem concluir dessa maneira, como visto neste trabalho.

Com o fito de tentar fugir desta celeuma, procuramos sugerir uma alter-
nativa, igualmente polémica na doutrina e na jurisprudéncia, mas que nos
parece ser plenamente vidvel: a reunido das agdes, por conexdo ou continéncia.

No entanto, admitida essa possibilidade, caimos, forcosamente, em outro
terreno movedico, qual seja, a possibilidade de cumulacido de pedidos de ces-
sacdo de uso e indenizagdo com pedido de nulidade. Novamente, entendemos
que tal cumulagio é vidvel, o que vem sendo confirmado em diversas decisdes
do Tribunal Regional Federal da 22 Regifo, o que somente demonstra que o
Poder Judicidrio tem, gradativamente, se curvado a légica processual e aos
anteriormente citados principios constitucionais. Para nés, é esse o caminho
que o Direito merece trilhar, sobretudo para se alcancar a Justica.
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