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“Agbes Anulatorias de Direitos da Propriedade Industrial e o INPI - Litisconsorte ou
Assistente?”

I. Introdugio.

A questdo a ser abordada no presente trabalho, envolvendo a posi¢ao processual do INPI
nas agoes anulatérias em Propriedade Industrial pode ser considerada um tanto quanto complexa,
notadamente pela divergéncia jurisprudencial vivenciada em nossos Tribunais. Embora para
muitos, o tema ndo mere¢a maiores divagagoes, pois os arts. 57 e 175 da atual legislacdo (Lei 9279
de 14 de maio de 19906), teriam espancado qualquer duvida, ao definirem que a autarquia quando
ndo for autora de acdes anulatorias', intervird no feito, estirpando eventuais posicionamentos
que admitiam sua conduta passiva, entretanto, na pratica, pairam duvidas acerca da melhor
exegese desse dispositivo.

Além do que, os paragrafos 1° desses dispositivos comportam dubia interpretagio, pois
explicitam prazo para defesa do 7du titular da patente/registro, sem permitir, contudo, ampla
avaliagdo se o termo ¢ adotado no sentido estrito — réu € apenas o titular da patente/registro
- ou se apenas define tal prazo especial apenas para esses, correndo 0s prazos processuais
normais para demais réus que integrem a lide, que podem ser, na hipétese, o INPL

Resta saber entdo, ha mtervencao do INPL, como /itisconsorte necessdrio ou assisténcia? Com
efeito, seja na linha jurisprudencial, seja na atuacdo da autarquia em demandas dessa espécie, ndo
se tem como pacifico o tema.

Para bem delimitar a discussdo, necessario inferir-se, inicialmente, acerca dos direitos

envolvidos nas a¢oes anulatdrias preconizadas pelos artigos 56 ¢ 173 da Lei 9279/96.

II. A Propriedade Industrial e sistema de direito patrio.
Ao conjunto de direitos que resultam das concepg¢des do trabalho intelectual e da

inteligéncia humana, quando admitidos sob o proveito material que deles se pode abstrair,

I Optamos por essa nomenclatura, sem prejuizos daqueles que consideram a acdo como sendo de nulidade, pot
entendermos que os atos concessivos de patentes e registros de marcas e desenhos industriais sio anuldveis, pois
tratam-se de direitos de natureza privada, cuja anulabilidade hd de ser pronunciada mediante provocagio da parte,
prescritiveis e que dependem de sua decretagdo por sentenga.



denomina-se, em género, de propriedade intelectual, que possui equivalentes como propriedade
imaterial, direitos intelectuais, ete.

No Brasil, mais precisamente na doutrina do maior tratadista na matéria, Joao da Gama
Cerqueira, preferiu-se adotar o termo propriedade imaterial’, que abrangeria todos os direitos
decorrentes da produgao intelectual, de dominio literario, cientifico e artistico, como também
aqueles cujo objeto sdo as invengdes, desenhos industriais e marcas. Partindo da premissa que os
direitos intelectuais seriam atributo da propriedade, passou a doutrina a dizer que tanto os
direitos de autor, de inventor, como aqueles sobre marcas e nomes comerciais, possuiriam
natureza privada patrimonial, de carater real, constituindo-se em propriedade mével, temporaria e
resolivel, e, por ter como objeto uma coisa ou bem imaterial, ¢ que teve a denominagdo alhures
referida. No ordenamento patrio, tal nomenclatura vem de ha muito estampada no Capitulo 1V,
Titulo II, Livro II, do Cédigo de Processo Penal que trata dos procedimentos especiais no
processo e julgamento dos crimes contra a propriedade imaterial.

Sendo entdo a propriedade imaterial o género, dela se retira uma vertente em espécie, a
dos direitos de inventor e sobre marcas, que se denominou propriedade industrial. No Brasil,
iniciou-se com o Alvara de 28 de Janeiro de 1809, que se fez necessario pela transferéncia da
Cotte portuguesa para a colonia, desencadeando a liberdade industrial’ e tornando obrigatéria a
existéncia de medidas que permitissem aos nacionais a concorréncia com produto estrangeiro,
cuja importagdo fora igualmente tornada livre de obstaculos. Daf que o Principe Regente baixou
o Alvara de 1809, isentando de impostos a importacio de matérias primas, produtos da industria
nacional, e, relevante para o estudo, previu a concessdo de privilégios aos inventores e
introdutores de novos maquinarios.

Tal ato representou o marco histérico inicial da evolugao da Propriedade Industrial no
pais, renovada pela Constitui¢do do Impérito de 1824, seguida da Lei de 28 de agosto de 1830,
que tornava efetiva a prote¢dao e garantia aos inventores, regulando a concessio de privilégios e
direitos deles decorrentes, sendo, no campo do direito marcario, promulgada a primeira lei em 23

de outubro de 1875, sob n°. 2682, cujo nascimento deu-se em decorréncia da falta, a época, de

2 GAMA CERQUEIRA, Jodo da. Tratado da Propriedade Industrial, Sio Paulo: RT, 1982, Vol. I, p. 51 e 130.
3 Alvari de 1° de abril de 1808.



base legal para qualificagdo de delito de marca, em conflito judicial memoravel, de empresa
estabelecida na Bahia, que teve patrocinio de Rui Barbosa®.

A essas legislacdes seguiram-se varias, culminando com a promulgacido, de ha pouco, da
Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obriga¢bes relativas a Propriedade
Industrial no pafs. O sistema que veio adotado nessa legislacdo, renovando o que ja vigorava
desde a antiga Lei 5.772/71, e que se distanciava do sistema declarativo antetior, assumiu
atributivo de direito, encontrando eco nos incisos I, II e I1I do art. 2° dessa lei, que exprimem a
protegio a propriedade industrial através a concessdo de direitos.

De modo especifico, vém estampados nos arts. 6°, 109 e 129, do diploma, a garantia da
propriedade da invencdo, desenho industrial e marca, adquiridos, respectivamente, através
patentes e registros, que exprimem e garantem a propriedade, como igualmente previsto pelo art.
5° XXIX da Carta Politica.

Desde o inicio dos trabalhos para estudo e modificagdo do sistema de direitos de
propriedade industrial que era adotado no Brasil, buscou-se harmonizar os institutos dessa
espécie e garantir-lhes uma melhor adequacio aos tempos modernos, pois ultrapassado se
encontrava o sistema declarativo. Foi esse o objetivo entdo, do Min. CELIO BORJA, quando
relator do Projeto de Lei 309/71, que resultou na antiga Lei 5772/71 e que acolhia o sistema

atributivo em nosso pais, mantido pela legislacio atual, referiv, in verbis:

“Encerrando nossas consideragdes sobre as Diretrizes da politica economica que
informam o Projeto de Lei, lembramos que ele, conferindo ao registro o EFEITO
ATRIBUTIVO do direito de propriedade industrial, investe-o, igualmente, na missao de
ser o instrumento de divulgacdo e disseminacdo das informagdes tecnoldgicas
indispensaveis ao progresso da industria nacional e ao aumento quantitativo e

qualitativo dos bens oferecidos ao consumidor do mercado interno.”

Igual modo, a orientagdao de JOSE CARLOS TINOCO SOARES:

4 Na revista O Direito, n°. 5, p. 649 a 689, encontram-se, na integra, as principais pecas desses processo.
> Conforme José Carlos Tinoco Soares, i Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos, Sao Paulo: RT, 1997, pg. 213.



“Em verdade o que confere a patente ao seu titular é o tradicional ius utendi, fruendi et
abutendi, posto que nio se pode olvidar o outro brocado, isto é, qui suo iure utitur
neminen laedit. Ora, desde que o titular requereu o seu pedido de patente, esperou a
tramitagdo e obteve a conferéncia desse direito tem para si a propriedade e a
exclusividade do mesmo, podendo na preservacio do mesmo agir contra terceiros,

quando necessario.”

“Lembrando sempre que a Constituicdo Federal em seu art. 5°, n. XXIX, consagra a
propriedade da marca, dando faculdade a lei para o recebimento, processamento e
conferéncia desse direito, estamos mais uma vez, sob a égide do sistema atributivo....”

(Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos, Sio Paulo: Editora RT, 1997, p. 85 e 213)

Nio devemos olvidar, o legislador instituiu exce¢des ao sistema, incorporadas nos arts.
45, 110, 126 e § 1° do art. 129, ao referirem, respectivamente, sobre o usuario anterior em
patentes e desenhos industriais, bem assim, da prote¢do as marcas notoriamente conhecidas
independentemente de prévio depdsito ou registro em nosso pafs, bem assim, quanto aos
usudrios de marca de boa ff, concedendo-lhe direito de precedéncia ao registro. Entretanto, aquém
dessas consideragoes, prevalece a regra geral, da atributividade de direito em tema de propriedade
industrial.

A abordagem supra tem relevancia para o presente estudo, pois ao incorporar nosso
Direito Positivo, o sistema atributivo, admite-se que a patente e o registro assumem, como dantes
referido, carater constitutivo de direito teal ao uso exclusivo, sendo seu efeito direto o
reconhecimento da propriedade, que, sem sua existéncia, nio detém prote¢do. No aspecto
positivo, exprimem as faculdades de uso, gogo e disposicdo, e no aspecto negativo, garante O #50
exclusivo e possibilidade de impedir terceiros de explorarem-no indevidamente, como define

CARVALHO DE MENDONCA a0 explorar o tema, notadamente no direito marcario:

“Por meio do registro ela garante, ndo o ato da aquisi¢io nem o uso das marcas, mas a

exclusividade deste uso com relagdo a terceiros. Por outra, o registro cria o privilégio das



marcas, e, conseqientemente, o direito exclusivo do seu uso e gozo por parte do

titular.” (Tratado de Direito Comercial, Vol. V, Parte I, n°. 226, p. 221)

O tema tem, igualmente, sustento na Corte Superior de Justica, culminando com

precedente assim ementado:

“MARCA. REGISTRO PROMOVIDO JUNTO AO INPL PREVALENCIA SOBRE
A “UTILIZACAO PROLONGADA”, DECORRENTE DA ADOCAO DO NOME
COMERCIAL. (...) Pelo sistema adotado pela legislagio brasileira, afastou-se o
prevalecimento do regime de “ocupa¢io” ou da “utilizagdo prolongada” como meio
aquisitivo de propriedade da marca. O registro no INPI é quem confere eficacia “erga
omnes”, atribuindo aquele que o promoveu a propriedade e o uso exclusivo da marca.
Precedentes do STJ.Recurso especial conhecido e provido parcialmente.” (STJ, REsp n°.
52.106-SP, 4* Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, DJU de 29.11.1999)

Definidas, portanto, as premissas acerca da natureza dos direitos de propriedade
industrial e do sistema adotado pela lei especial, mister se faz avaliar as func¢des do Instituto
Nacional da Propriedade Industrial — INPI, para, ao fim e ao cabo, apds exame dos institutos
relativos ao litisconsoércio e assisténcia, justificar a sua presenca nas lides que envolvem anulac¢des

desses direitos, seja consoante a norma especial, seja consoante a regra instrumental.

III.  Das atribuigSes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI, foi criado pela Lei 5648 de 11
de dezembro de 1970, e tinha, consoante o art. 2° desse diploma, por finalidade principal a
execu¢do em ambito nacional das normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista
sua funcido social, econdmica, juridica e técnica. Com o advento da atual legislacdo, esse
dispositivo recebeu nova redagao dada pelo art. 240 da Lei 9.279/96, justificando que a autarquia
teria por finalidade precipua, apenas e tio somente, executar as normas que regulam a propriedade

industrial em ambito nacional, tendo em vista a sua fungao social, econdmica, juridica e técnica.



Em verdade, a alteragio da lei deu-se com a supressio de parigrafo da disposicio
anterior que versava sobre atribui¢des da autarquia para ado¢do de medida capazes de regular a
transferéncia de tecnologia e estabelecer melhores condigbes de negociagdo e utilizagio de
patentes, ratificando ou denunciando, se fosse o caso, tratados e convénios internacionais sobre a
matéria, competéncia que lhe fora atribuida a época, evidéncia forte do Estado paternalista, o que
nao mais se justifica no mundo moderno, tanto que lhe foi retirada tal condicao..

Especificamente sobre as fun¢des do INPI, quando da vigéncia da lei de 1970, foi
promulgado o Decreto 68104/71, regulamentando-a e dando outras providéncias, e que dispunha
em seus artigos 17 e 18, que as Secretarias de Marcas e de Patentes, respectivamente, competia,
sem prejuizo de outras atribuicdes, examinar ¢ decidir os pedidos de registro e de prorrogagio de marca,
excpressao ou sinal de propaganda e outros previstos em lei, bem assim, os pedidos de privilégios.

Apbs, seguiu-se a promulgacio do Decteto 77483/76, revogando o antetior e dispondo
sobre a estrutura basica do INPI, inserindo nos artigos 10 e 11, as mesmas atribui¢des anteriores,
apenas com a alteragdo da nomenclatura de Secretarias para Diretorias.

Mais recentemente, promulgou-se o Decreto 4636, publicado no Diario Oficial da
Unido de 21 de marco de 2003, dispondo em seu Capitulo IV, Secdo 111, sobre a criagdo dos
6rgaos especificos singulares, atribuindo-se, forte nos arts. 10 e 11, a Diretoria de Patentes analisar
¢ decidir acerca de privilégios patentdrios e de registros de desenbo industrial e a Diretoria de Marcas e
Indicacbes Geograficas analisar e decidir acerca de registros de marca, de indicacao geogrdfica e de ontros sinais
distintivos.

Razio disso, tem o INPI por forca de lei, parcela de responsabilidade na execucdo das
normas que regulam a propriedade industrial, seja do ponto de vista juridico, social e economico,
cabendo-lhe a aplicacio da lei por ocasido dos exames administrativos para concessdo ou nao de
privilégios de patente e registros de desenho industrial e marcas, devendo zelar por sua correta
aplicacao.

Os atos do INPI, entretanto, em que pese sua funcio executora ¢ de aplicagio da
normal, decorrem apenas e tdo somente de sujeicio ao ordenamento legal, como séi acontecer

com os atos administrativos em geral. A propoésito, convém lembrar que a funcio do INPI



enquadra-se como modalidade de intervencio estatal na administracdo de direitos privados,
realizada por 6rgao alheio ao Poder Judiciario.

Superadas essas questdes preliminares apenas para localizacio do tema, mister
avaliar as definicbes doutrinarias de /Jtisconsdrcio e assisténcia encontrada na Lei de Ritos, efetuando,
apos, analise das doutrinas acerca da posi¢ao processual do INPI, para quem sabe, com isso e

com apoio na lei especial, nortear a questao.

IV. Do Litisconsoércio

Cuidou o legislador processualista, ao tratar do Latisconsdreio, de estampa-lo no capitulo V
do Cédigo de Processo Civil, Se¢dao 1. Nas bases de seu conceito, vem definido como instituto
caracteristico da zntervencio de ferceiros, sendo intimamente ligado a problematica de cumulagido de
acdes e partes, para qual considera CARNELUTTI como um processo ‘“com pluralidade de partes’™,
conceituacdo também adotada por CALAMANDREI, que quando fala em partes, refere-as como

7 FREDERICO MARQUES, classifica o litisconséreio como necessdrio ou

“casal necessario de contraditores
indispensavel, decorrente da cumulacdo de interesses; wmpropriamente facultativo ou irrecusdvel, que
provém de conexdo de lides, e facuitative, onde a reunido dos processos deriva da afinidade de
questdes comuns ao fato ou ao direito da causa, onde deverd haver acordo das partes para
adocio, na forma do art. 46, IV, do CPC",

SALVIO DE FIGUEIREDO TFEIXEIRA, conceitua o /Afisconsdrcio com sendo  necessdrio
(indispensdvel) ou facultativo (irrecusdvel e recusdvel), estes estabelecidos pelo art. 46, II a IV, do CPC,
bem assim, sizzples ou unitdrio, considerando também que o inciso I, do artigo supra referido é, em

principio, de natureza facultativa, podendo, entretanto, tornar-se necessario quando concorrer

para tal, as hipéteses do art. 47 do Codex’.

¢ CARNELUTTI, Francesco. Instituigoes do Processo Civil, Campinas: Editora Servanda, 1999, vol. I, p. 439.

7 CALAMANDRELI, Piero. Direito Processual Civil, Campinas: Editora Bookseller, 1999, vol. II, p. 237

8 MARQUES, José Frederico. Instituiges de Direito Processual Civil, Campinas: Editora Millenium, 2000, vol. II, p.
213.

9 Cddigo de Processo Civil Anotads, Sio Paulo: Saraiva, 2003, p. 47.



Quanto ao dois ultimos mencionados pelo eminente processualista, conceitua CELSO
AGRICOLA BARBI como sendo unitirio o que possui sentenca uniformemente proferida em
relagdo a todos os litisconsortes, e o simples, cuja sentenca pode ser diferente aos mesmos'.

Vale referir, todos os autores citados sdo uninimes ao considerar que nem todo o
litisconsorcio necessario é unitario e vice-versa, sendo esclarecedor que o art. 47 nio exprime a
real conceituacio do tema, pois pode-se, a primeira vista, admitir que o instituto nele ventilado
guarde relacdo com o litisconsorcio unitario, quando, em verdade, nenhuma ligacio possu.

Essa modalidade de intervencdo pode ocorrer desde sua forma mais simples — autor e réu
— proveniente, regra geral, da reunido de diversas demandas, de diversas partes, que poderiam ser
propostas separadamente, e que, por economia processual, cuidou o legislador de congrega-las.

A doutrina patria insiste em criticas a forma como foi abordada a matéria em nosso
Codex, pot reunirem os arts. 46 e 47, certas imprecisoes, acerca de qual espécie de /itisconsdreio cada
um deles define.

Na exegese pura e simples do art. 46, depreende-se tratar de formacao de /tisconsdrcio
Jfacultativo, cuja fonte advém da interligacio na relacdo juridica motivada por termo comum de
direito ou de fato, bem assim de conexdo entre a causa de pedit, ¢ que tem por finalidade a ja
referida economia processual, desde ja, salientado nio ser imposicio legal, mera iniciativa do
autor.

Para que duas ou mais pessoas possam litigar no mesmo processo, conjuntamente, nos
polos ativo e passivo, o Codigo enumera quatro hipdteses, sendo elas:

Inciso I — quando houver comunidade de direitos ou obrigacdes relativas a lide, a qual, via
de regra, ¢ decorrente do direito substancial, ou seja, hd solidariedade e obrigacio comum as
partes. Importante referir, como orientam BARBI'' e SALVIO DE FIGUEIREDO", para que seja
Jfacultativo o litisconsércio desse inciso, ndo podem ocorrer as hipdteses previstas no art. 47 —

sentenca uniforme por disposi¢do de lei ou natureza juridica da relagdo — pois, em havendo,

10 Comentdrios ao Cddigo de Processo Civil, Sio Paulo: Forense, 1975, vol. I, Tomo I, p. 263.
11 Ob. cit., p. 268.
12 Ob. cit, p. 48.



transporta-se necessariamente a esse, 2.g, nas agoes de reivindica¢do de imoveis de propriedade
de coénjuges;

Inciso II e III — a andlise desses incisos pode ser efetuada conjuntamente, pois sio
conexos, inclusive podendo-se considerar o segundo como desnecessario, haja vista que as
obrigacGes derivadas do mesmo fundamento de fato ou de direito sdo abrangidas pelo conceito
de causa de pedir, previsto no terceiro item.

Logo, causas provenientes de mesmo fato e fundamento de direito, que nio se confunde
com norma juridica aplicavel, bem assim aquelas que possuam conexao por objeto ou causa de
pedir, devem obrigatoriamente ser reunidas, igualmente as partes que nela estdo inseridas.

Mais relevante é o fato do item III guardar relagdo com o preconizado pelo art. 103 do
Codigo.

Inciso IV — neste item, cuidou o legislador de considerar necessaria a cumulacio de a¢les
e partes quando ocorrer afinidade de questdes de fato ou de direito, ou seja, elementos a serem
apreciados para a solugio da demanda”. Cite-se, inclusive, os exemplos que sio dados por LOPES DA
COSTA™, acerca de agdes propostas por um titular contra diversas empresas que o prejudicaram
através praticas de atos de concorréncia desleal.

Refira-se ainda, que a comunhio de pontos faticos ou de direito nio autoriza a conexiao
de ag¢bes, podendo haver o litisconsorcio apenas e tdio somente nas demandas de competéncia
territorial.

Pois bem, vislumbrados os conceitos sobre litisconsércio na modalidade facuitativa,
encontra-se, noutro polo, o /itisconsircio necessdrio previsto no art. 47 do Cédigo, que, como visto, é
objeto de severa critica de parte da doutrina, tocante a técnica adotada pelo legislador em sua
definicdo, pois em primeira analise pode-se induzir a crer tenha caracteristica de litisconsorcio
unitario, quando, em verdade, nenhuma ligacio possui.

Ainda assim, em exame perfunctério, esse instituto caracteriza-se primordialmente pela
indispensavel cumulagdo subjetiva no mesmo processo. Isso vale dizer que a questio posta em

juizo ¢ indivisivel e ndo pode ser objeto da prestacido jurisdicional sem a presenca obrigatéria de

13 Celso Agticola Barbi, ob. cit., p. 272.
14 Direito Processual Civil, vol. 1, p. 405/406.



todos aqueles para os quais ela incidird. Vincula varias pessoas ou pertence a pluralidade delas,
seja em decorréncia de lei ou da natureza da relagio juridica.

Ou seja, existe por obrigacio de lei ou natureza da relacdo juridica que reclama sentenga
uniforme as partes.

Nos exemplos mais citados pela doutrina, a justificar a formacao do litisconsércio por
disposi¢ao legal, encontramos as hipéteses do art. 10, § 1°, do CPC (litisconsércio entre conjuges);
dos arts. 761, II, e 762, do CPC (casos de insolvéncia civil que obriga a citagdo de todos os
credores; dos arts. 947, 952 e 999, do CPC (dos juizos divisérios), dentre tantos outros, de onde
depreende-se ter o legislador optado por sua ocorréncia sempre que legalmente obrigatério.

Outrossim, no litisconsércio decorrente da natureza da relagdo juridica que exige sentenga
uniforme, ensinam os doutrinadores que tal ocorre, por exemplo, com ag¢bes constitutivas onde a
sentenca afetard outrem. Decisio do Pretério Excelso entendeu também ser caso de
litisconsércio necessario quando a decisio acarretar obrigacdes diretas ao terceiro, que
prejudiquem ou afetem seu direito subjetivo'.

Entendemos por bem destacar as criticas feitas por BARBI'® a0 dispositivo em tela,
quando afirma que “wem sempre a solugio da cansa em relagio a todas as partes produz litisconsdrcio
necessdrio..”, e que “pode haver litisconsdreio necessario no qual a decisao nao tenba de ser uniforme em relagiao a
todas as partes...”, como ocorre nas acoes de usucapido de terras particulares do art. 942 do CPC.

Justifica, a0 seu ctivo, que ocorrerd o litisconsorcio necessario por expressa disposi¢ao
legal e em casos especificos, desimportando que a lide deva ser decidida de forma uniforme, bastando,
para tanto, a imposic¢ao legal que nido permitira sua escusa pelas partes.

Por sua vez, tocante ao litisconsorcio necessario em decorréncia da natureza da relagio
juridica, devendo ser decidida a lide de modo uniforme, entende o jurista que a ele se deve aplicar
a parte final do art. 47, onde a eficicia da sentenca dar-se-4 somente com a citagio de todos os
litisconsortes do processo.

Como corolario, aduz concretamente que essa espécie de litisconsorcio sé ocorrera na

modalidade passiva, pois citagdo somente faz-se ao réu, nunca ao autor ou a terceiro. Essa

15 STF, RT 594/249
16 Ob. cit. p. 276/278



conclusio faz também, apoiado no direito positivo patrio, eis que as hipoteses de /itisconsdreio

necessdrio ativo, vém dispostas em lei.

V. Da assisténcia

Noutro ponto do estudo, convém avaliar modalidade de intervencio de terceiros — ainda que
incluida em capitulo anterior na Lei de Ritos, em conjunto ao litisconsorcio - denominada
assisténcia, preconizada nos arts. 50 e segs.

Na acepgao mais simples, a assisténcia consiste em interven¢ao voluntaria de terceiro que,
motivado por interesse juridico, compde a lide para buscar sentenca favoravel a uma das partes,
autor ou réu, auxiliando nessa obtencio.

O assistente vai a0 feito colaborar para que a prestagio da tutela jurisdicional seja benéfica
e favoravel a parte que assiste, posicionando-se, processualmente, ao lado do sujeito ativo ou
passivo na demanda, a ser equacionado conforme sua escolha.

Para AURELIANO DE GUSMAO", trata-se de “intervencio de terceiro no processo para anxiliar um
dos litigantes, em cujo ganho de cansa tenham legitimo interesse’.

Como modalidades, classifica-se como sizples ou adesivo, previstos no art. 50 do CPC e
qualificado ou litisconsorcial, do art. 54. FREDERICO MARQUES', seguindo os ensinamentos de
CHIOVENDA, entende que ha assisténcia simples quando o “terceiro interveniente se encontre com uma das
partes no processo, em relagao tal que o desfecho desfavoravel da lide, embora ndo produzindo o efeito de coisa
Julgada quanto a ele, tornaria depois mais dificil, se ele nao interviesse, a defesa de seu direito.”

Ja para o Min. SALVIO DE FIGUEIREDO, na assisténcia simples “o assistente ndo ¢ parte, nao
Jaz jus a honordrios nem por eles responde, concorvendo apenas com as despesas” . Igual entendimento vem
esposado pelo emérito processualista gaicho ATHOS GUSMAO CARNEIRO, a0 definir que “O
terceiro, ao intervir no processo na qualidade de assistente, nao formula pedido algum em prol de direito seu.

.. ~ 20
Torna-se sujeito do processo, mas nao se torna parte.”

17" Processo Civil e Comercial, p. 508, 1934.

18 Ob. cit., p. 249/250.

19 Ob. cit, p. 50.

20 Intervengio de Terceiros, Sio Paulo: Editora Saraiva, 2003, p. 151.



Por sua vez, a assisténcia qualificada ou litisconsorcial é aquela em que o assistente assume
Posicao guase idéntica a da parte, alcancando-lhe os efeitos da coisa julgada, além de discutir direito
préprio, do qual é igualmente co-titular®.

Vale referir, nessa modalidade, o assistente & “direta e imediatamente vinculado a relagao
Juridica’, tessalvando-se, todavia, que ndo ¢é parte. Assim também leciona FREDERICO
MARQUES”? quando afirma que a decisdo nio repousa sobre direito seu, mas sim acerca de relagio
juridica de outrem atrelada aquela entre ele e uma das partes.

A assisténcia litisconsorcial da-se, entdo, quando o direito posto em discussio cabe
também ao assistente, fato que lhe autorizaria e legitimaria a agir isoladamente na causa, ou ainda,
quando esse direito pertence ao terceiro assistente, porém estid representado por substituto
processual.

De qualquer sorte, mais importante para o estudo, é o pressuposto inerente ao instituto,
sem o qual nio se lhe autoriza, e que vem configurado no elemento interesse juridico. O
interesse, ¢ esse deve ser apenas o juridico™, decorre necessariamente da relagio de
interdependéncia que possuem a parte ¢ o assistente, de modo que a sentenga proferida lhe
favorecera ou prejudicara juridicamente.

LIEBMAN, contudo, ao definir o interesse na assisténcia simples, afirmava que esse
poderia também ser de fats, tendo maior incidéncia do que aquele”, que restou afastado pela
exegese do art. 50 do CPC, que delimita-o, qualificando como eminentemente juridico — quando
o terceiro tenha relagdo juridica com o direito em discussiao ou, ainda mesmo, dependente.

Assim, ao terceiro que deseja ingressar na demanda, deve mencionar o snferesse juridico para

intervir como coadjuvante, indicando precisamente qual parte pretende ajudar.

21 Sélvio de Figueiredo Teixeira, Ob. ¢it., p. 50.

22 Athos Gusmao Carneiro, Ob. cit., p. 157.

23 Ob. cit., p. 253.

24 Sélvio de Figueiredo Teixeira, Ob. cit,, pg. 50.; José Frederico Marques, Ob. cit.,, pg. 252; Athos Gusmio Catneiro,
Ob. at., p. 152.



VI.  INPI e Assisténcia na doutrina e jurisprudéncia - Posi¢do dominante

Duas sdo as correntes que se formaram com o passar dos tempos, seja doutrinaria, seja
jurisprudencialmente, admitindo tanto a posicao de assistente das partes como a de co-réu, € mesmo
apos o advento da Lei 9279/96 e de seus arts. 57 e 175, hd ainda quem entenda deva o INPI
integrar o polo passivo dessas a¢Ges, pois seria essa a disposi¢ao expressa da norma.

A primeira, entende que, em decorréncia da natureza atributiva adotada pelo sistema
patrio, as a¢des que visem a desconstituicio de patentes e marcas devem, obrigatoriamente,
serem propostas contra os titulares, pois apenas esses seriam legitimados a integrarem o poélo
passivo, pois a eles pertenceriam os direitos sobre o ato de cuja anulagdo pretende-se.

Alias, aqui convém um aparte, pois teorias existem sobre a natureza da sentenca
anulatéria. HA quem concorde que em sendo absoluta, o objeto buscado seria a declaracdo de
nulidade. Nessa ordem encontram-se LIEBMAN e CELSO AGRICOLA BARBL, com os quais também

concorda LELIO DENICOLI SCHMIDT*

. Contrariamente, hd quem afirme que tais sentencas sio de
desconstitui¢iao, em razdo dos efeitos do ato que busca-se invalidar, originario de ente publico,
como defende DINAMARCO.

Apenas para referéncia, pois ndo se objetiva o estudo das sentencas anulatorias e suas
cargas de eficicia, apenas lembrando que a lei trouxe estampada no art. 174, ao menos, a carga
declaratéria. Nao olvidemos também, que PONTES DE MIRANDA ao estudar a acdo e sentenga,
concluiu que, seja qual for a garantia, possui todas as eficacias.

Precursor na defesa da posicao de que a autarquia deve ser admitida com assistente, e ainda
mesmo antes da promulga¢io da lei vigente, encontra-se o maior tratadista patrio na matéria,
GAMA CERQUEIRA, que entendia expressa e taxativamente, inclusive, em razdo da obviedade,
que as ages de nulidade somente poderiam ser intentadas contra o titular do privilégio de patente ou do registro de
marcd’ . Insta lembrar, no tocante a acio de nulidade de patentes, entendia-se como necessaria a

interven¢do do Ministério Publico no processo, pois “dada a matéria de ordem priblica e o interesse geral

da coletividade que os privilégios de invencio envolvem, itil e necessdria se torna a intervengio do Estado...”

% LIEBMANN, Enrico Tullio. Manuale, vol. 1, p. 154.

26O INPI nas agies de nulidade de marca ou patente: Assistente, Litisconsorte ou Fiscal da Lei? —Artigo publicado na Revista
da ABPI n°. 26, Jan/Fev 1997, pgs. 29/41

27 Ob. cit. p. 513, Volume 1 e p. 1080, Volume 2.



(GAMA CERQUEIRA, Joao da, Tratado, Vol. 1, pg. 524), pois o parguet teria fungio
representativa da sociedade e, como tal, defenderia seus interesses.

Com o passar dos anos essa exigéncia foi tendo-se por desnecessaria, mantida, contudo, a
construcdo doutrinaria no sentido de que a¢des dessa espécie seriam propostas contra o titular do

direito anulando, também defendida pelo prof. TINOCO SOARES:

“Saliente-se que a a¢do ordinaria de anulagdo de patente devera ser proposta contra o
titular da patente, que no caso ¢ a ré, figurando o INPI como assistente para intervir no

feito....”

“Saliente-se que a acdo ordindria de anulacdo de registro de marca devera ser proposta
contra o Titular do Registro, figurando o INPI como assistente para intervir no feito....” (Lei

de Patentes, Marcas e Direitos Conexos, Sio Paulo: Editora RT, 1997, pgs. 103 e 267,)

Assim também LL.UIZ GUILHERME DE A.V. LOUREIRO:

“No polo passivo da agdo deve figurar o titular da patente cuja nulidade é alegada. Todos

os titulares constantes do registro devem estar presentes no polo passivo da agdo.”

“E como ja foi visto, se o INPI niao for o autor da acio de nulidade, deve

necessariamente intervir no feito.”

“Quando o INPI nido for autor da a¢do, deverd necessariamente figurar como
interveniente no feito, sob pena de nulidade da agdo. No podlo passivo da agdo deve
figurar o titular da marca cuja nulidade é alegada”(A Lei de Propriedade Industrial

Comentada, Sao Paulo: Lejus, 1999, pgs. 127, 132 e 301)



A esses autores se seguiram os profs. NEWTON SILVEIRA™® e PAULO ROBERTO TAVARES
PAES”.
Varias foram as decisoes dos Tribunais, entendendo deva a agdo de nulidade ser proposta

contra o titular do direito, assumindo o INPI a posicao de assistente, dentre as quais cita-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. LEI DE PATENTES E MARCAS. ASSISTENCIA. COMPETENCIA.
JUSTICA FEDERAL. 1. Nos processos que envolvem propriedade intelectual, houve
uma ligeira mas significativa derrogac¢io dos principios relativos ao instituto da assisténcia
processual: ela, que ¢ facultativa, nos termos do artigo 50 do Cédigo de Processo Civil,
passou a ser obrigatéria, em se tratando de causas envolvendo marcas e patentes. Além
disso, o intetesse jutidico é presumido, também, por for¢a da Lei n° 9279/96. 2. No caso
em exame, embora nio se trate exatamente de ac¢do de nulidade do registro, como bem
argumenta a agravante, tal fato nido tem o conddo de afastar a intervencdo do INPI,
porque ha pedido expresso de anotagdo de limitacio do uso da marca (art.136, Lei
9279/96), de molde a influir, igualmente nas fun¢des institucionais da autarquia. 3. A
nova lei de Patentes e Marcas (art. 175, por exemplo), acolhendo o que ja era tradicdo em
nosso direito, estabeleceu expressamente que, se ndo for parte, o INPI intervira
obrigatoriamente como assistente de uma das partes nas a¢oes envolvendo registros e
anotagoes de sua competéncia administrativa, cabendo-lhe a escolha sobre qual das partes
prestara assisténcia. 4. Agravo de instrumento improvido.”(TREF 4* Regido, Ag. Inst.
1999.04.01.0134331 /PR, 4* Turma, Rel. Juiz José Luiz B. Germano da Silva, DJU de
30.06.1999)

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE
MARCA. POSICAO PROCESSUAL DO INPI. DIREITO AUTORAL E DIREITO
MARCARIO. Em acées de nulidade de marca, é o INPI assistente litisconsorcial.

28 A propriedade Intelectual e a Nova Lei de Propriedade Industrial, Sio Paulo: Saraiva, 1996, p. 59.
2 Propriedade Industrial, Sio Paulo: Saraiva, 1982, p. 54.



Recurso provido.” (TRF 2* Regiio, AP. Civ. 1990.02.13015/R], 4* Turma, Rel. Juiz
Rogério Carvalho, DJU de 25.05.1999)

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI - LITISCONSORCIO PASSIVO -
ASSISTENCIA. T - O direito real contido no registro praticado pelo INPI pertence a0
titular do privilégio e ndo a administragao. II - O INPI tem interesse no resguardo da lei,
podendo funcionar seja como assistente do autor, seja como assistente do réu, desde que
se convenga de que o registro tenha sido bem ou mal concedido e que deva ser mantido
ou até mesmo anulado. De qualquer forma, a intervencdo do INPI no feito impde-se,
cabendo-lhe escolher a posicio a assumir, visando prevaléncia do interesse publico”
(TRF 2* Regido, Ag. Inst. 8902043142/R]J, 3* Turma, Rel. Juiz Castro Aguiar, DJU de
01.06.1995)

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL E NOME COMERCIAL - REGISTRO - POSICAO
PROCESSUAL DO INPI - COMPETENCIA DA JUSTICA FEDERAL. A Acio de
nulidade de registro de marca e patente s6 pode ser intentada contra o titular do registro,
isto ¢, a pessoa fisica ou juridica a quem foi concedida a marca ou patente. O INPI, que
realiza o registro, chamado ao processo, assumira a posi¢do de assistente do autor ou do
réu.” (TRF 2* Regido, Ap. Civ. 90.02.061781/R]J, 3* Turma, Rel. Juiz Paulo Barata, DJU
de 19.05.1994)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - COLIDENCIA DE MARCAS -
POSICAO PROCESSUAL DO INPL Sendo o Instituto Nacional de Propriedade
Industrial o 6rgio de registro e pertencendo o direito de propriedade decorrente ao titular
da marca, este ¢ que deve ser demandado em juizo, sendo a posicdo daquele a de
Assistente da parte que escolher.” (TRF 2* Regido, Ap. Civ. 92.02.164541, 3* Turma, Rel.
Juiz Ricardo Regueira, DJU de 03.03.1994)



“ASSISTENCIA — A acio visando a declaracio da nulidade do registro de marca deve ser
dirigida contra a pessoa do respectivo titular, cabendo ao INPI, na relacio processual,
assumir a posicdo de assistente de uma das partes.” (TRF 2* Regido, Ap. Civ.

90.02.13738-9/R], 3* Turma, Rel. Juiz Ney Magno Valadares, DJU 21.11.1991)

Assim, para essa corrente, admite-se a interven¢do do INPI na qualidade de assistente
litisconsorcial, defendendo-a com fulcro no art. 54 da Lei de Ritos, pois para essa hipotese, como
visto, o assistente vai ao feito colaborar para que a prestagdo da tutela jurisdicional seja benéfica e
favoravel a parte que assiste, posicionando-se, processualmente, ao lado do sujeito ativo ou

passivo na demanda, a ser equacionado conforme sua escolha.

VII. INPI e Litisconsorcio na doutrina e jurisprudéncia - Posigdo minoritaria

Em posicio diametralmente oposta, entendimento da segunda corrente, de pequeno eco,
tem como necessaria a inclusio do INPI no pdlo passivo das demandas anulatérias, pois além de
considerar sua responsabilidade pelo ato administrativo que gera efeitos e monopdlio, afirmam
que decorréncia desse ato, ¢ imperiosa sua chamada a integrar a lide na qualidade de litisconsorte
necessatio (Art. 47 do CPC), pois a sentenga devera julgar a causa de modo uniforme para todas
as partes: autor, réu e a Unido, representada pela autarquia que concedeu o registro, ato indivisivel
¢ incindivel.

Essa tese é defendida por DOUGLAS GABRIEL DOMINGUES™ ao afirmar que:

“Face a norma imperativa do art. 47 do Céd. Proc. Civil: o juiz deve decidir a lide de
modo uniforme para todas as partes. A eficicia da sentenca dependera da citagdo de fodos
os litisconsortes no processo. Assim, como a lide ha que se decidir de modo uniforme
para o titular da marca atacada judicialmente, o autor da a¢do e a reparti¢io que concedeu
o registro e expediu o certificado, necessario se torna que o INPI integre a lide na

qualidade de litisconsorte.”



Nessa mesma linha de conduta, aparece a fervorosa defesa do advogado LELIO DENICOLI
SCHMIDT, em seu brilhante trabalho publicado na Revista da ABPI n°. 26, ja citado, e que a todos

recomendamos leitura, que apds discorrer sobre o tema, conclui:

“A correta posicao do INPI em tais a¢bes, quando ndo for autor, é a de litisconsorte
passivo necessario-unitario, e nao a de assistente litisconsorcial, mesmo que o seu

ingresso na lide se dé ulteriormente.”

Em sustento a essa orientagdo, seguem os precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ACAO DE NULIDADE
DE REGISTRO DE PATENTE. INPL LITISCONSORTE PASSIVO NECESSARIO.
I - O INPI, nas a¢oes destinadas a anular registro de marca patentes, ¢ parte autbnoma e
nao mero assistente. II - A acdo de nulidade de registro de marca ou patente ha que ser
proposta contra o titular do registro, tendo o INPI como co-réu, ja que é a autarquia
responsavel pela concessio do registro de marcas e patentes. III - Recurso improvido.”
(TRF 2° Regiao, Ag. Inst. 92.02.2086737/R], 5* Turma, Rel. Juiza Tanya Vargas, DJU de
08.02.2000)

“ADMINISTRATIVO - MARCA - NULIDADE DE REGISTRO - IMITACAO OU
REPRODUCAO - INPI - SUA POSICAO NO FEITO. (...) II - O INPI figura como
parte e ndo como mero assistente em processos nos quais se discute a validade de registro
por ele outorgado.” (TRF 2* Regido, Ap. Civ. 90.02.136374/R], 2* Turma, Rel. Juiz
Castro Aguiar, DJU de 29.08.1996)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MARCA INDUSTRIAL.
CONVENCAO DE PARIS. PROTECAO INTERNACIONAL. Sendo de parte

autbnoma ¢ nio de assistente a posi¢io processual do INPI, nas a¢oes de anulagio de

** Marcas e Expressies de Propaganda, Rio de Janeiro: Forense, 1984, pg. 456.



registro de marca, o prazo de recurso, para a empresa que ao lado dele litiga, é contado
em dobro.” (TRF 2* Regido, Ap. Civ. 94.02.225978/R], 4* Turma, Rel. Juiz Carreira
Alvim, DJU de 04.06.1996)

“PROCESSUAL CIVIL - POSICAO PROCESSUAL DO INPIL I — Recurso relativo a
participagio no feito do INPL II — Acdo de nulidade de registro de marca tem que ser
proposta contra o titular da marca, pois visa desconstituir um direito, que se originou com
o registro. III - A sentenca atinge, também, o INPI, que foi o 6rgao que concedeu o
registro, ap6s concluir por sua viabilidade, sendo litisconsorte passivo. IV — Recurso
Improvido.” (TRF 2* Regido, Ap. Civ. 90.02.226470/R], 1* Turma, Rel. Juiz Chalu
Barbosa, DJU de 04.04.1996)

Como examinado, tal corrente doutrinaria considera obrigatoria a participagao do INPI
no pélo passivo — réu — das causas que demandam anulacdo de patentes e registros de marca,
situando seu entendimento no instituto do /Zisconsircio necessario previsto no art. 47, para o qual,
como amplamente abordado, é indispensavel a cumulagdo das partes, seja por decorréncia de
expressa disposicao legal, seja pela natureza da relagdo juridica, pois a sentenca deve ser uniforme
para todos.

Consideram também, a reputar o INPI nessa posicio, a ucindibilidade da relacao juridica que
integra a lide, englobando tanto direitos patrimoniais de propriedade industrial, quanto o ato
administrativo que os concede’".

Logo, em havendo contribuido para concessao de patente ou registro indevidamente e
contra legens, deve obrigatoriamente integrar o polo passivo da lide que pretender a anulacio desses
direitos em decorréncia da natureza da relagdo juridica.

E ndo s6 por isso, mas também pela expressa disposi¢do legal dos arts. 57 e 175 da Lei
9279/96, restaria obrigatéria a inser¢do do INPI na lide como litisconsorte necessario e ulterior

(pois ocorrente somente com a contestacao), além do que, sustentam que a legitimidade do INPI

31 Lélio Denicoli Schmidt, artigo cit., p. 40.



¢ ordindria, pois nao ha alteracdo objetiva nas lides de nulidade de patente ou marca quando o

mesmo € réu desde o inicio, ou interveniente ulterior.

VIII. O entendimento do autor

Como visto, a questio é controversa, quer sob a Otica legal, quer nos posicionamentos
jurisprudenciais, que nao dao certeza sobre qual a efetiva posi¢io do INPI na ag¢oes anulatérias.
Mesmo com o advento da lei especial que define em seus arts. 57 e 175, entendemos haver certa
imprecisdo no termo “intervird” escolhido pelo legislador.

Ha de se ter certa cautela ao se empreender em conceitos concretos para definir a correta
posi¢io do INPI nas lides anulatérias, a fim de ndo implicar preciosismo, mesmo formalismo
exacerbado, ou teses absurdas.

Atenhamo-nos a0 texto expresso da norma especial: o INPI intervird nos feitos de
nulidade de patente ou marca.

Dessa exegese, depreende-se, znconteste, ter o legislador tornado obrigatéria a participagio
da autarquia nessas espécies de lide, cabendo, apenas e tio somente, a defini¢io acerca da
modalidade de participagio — como litisconsorte necessario ou assistente litisconsorcial. Cabe,
desde ja, desconsiderar a aplicagdo, i casu do litisconsoércio facultativo, pois nao se encontram
previstos os enumerados do art. 46 , #.g, conexdo de lides, afinidade de questées comuns ao fato
ou ao direito da causa, pois para essa espécic ndo ha obrigatoriedade de intervengio do
litisconsorte, sendo apenas e tdo somente iniciativa do autor tal requerimento. Logo, tal
modalidade conflita com a orientagao da lei especial, pelo que vai relegada, haja vista ser obrigatiria
a intervengao do INPI, que processualmente ndo se enquadra no /tisconsdrcio facultativo.

Outra banda, quanto ao /#isconsdreio necessdrio previsto no art. 47 do CPC, que como visto,
caracteriza-se pela indispensavel cumulacio subjetiva no mesmo processo, decorréncia da
indivisibilidade da relagio juridica, bem assim da prestacio jurisdicional que sera alcancada e que
obriga a todos, pode ser observado com mais detalhe em sua aplicacdo nas a¢oes anulatérias.

Seus requisitos decorrem de obrigacdo de lei, da natureza da relagdo juridica e necessidade

de necessaria sentenca uniforme as partes. Pois bem, aparentemente, o requisito da obrigacio de



disposicao legal estaria visivel nos arts. 57 e 175 da Lei 9279/96 que comanda a inclusio do
INPI nas lides anulatérias.

Entretanto, a questdo nio se nos afigura tdo singela.

Quando o legislador tratou da parte inicial do art. 47 acerca da questio da cumulagio de
partes por disposicio de ez, quis ele dizer que somente estabelecer-se-ia o cimulo nas expressas e
taxativas circunstancias da lei. Justamente, o que se verifica nas hipéteses previstas nos art. 10, §
1% art. 761, II; art. 947; art. 949; art. 952; art. 999, todos do CPC, entre tantos outros a que
podem somar-se.

Relevante notar, em todos os dispositivos referidos, cuidou o legislador de tornar
obrigatoria a citagdo dos litisconsortes, que nos faz recordar as criticas feitas por BARBI ao
texto do CPC, quando admite que o litisconsércio necessatio sera sempre passivo, pois citagio
somente faz-se ao réu, nunca a0 autor ou a terceiro.

Logo, as hipéteses de formagdo do litisconsorcio vém expressamente definidas em lei, o
que, ao revés, nio ¢ exegese dos artigos 57 e 175 da Lei 9279/96, pois quisesse o legislador que o
INPI integrasse a lide como co-rén/ litisconsorte, dispotia precisa e obrigatotiamente acerca da
necessidade de sua citagdo.

Contudo, nio impondo a lei sobre citagdo da autarquia, limitando-se a sua intervencao,
nao resta enquadrada a hipétese no primeiro requisito do art. 47 do CPC, a justificar a formacio
do litisconséreio voluntario.

Superado esse primeiro passo, cabe discutir acerca do requisito da natureza da relagio
Juridica que exige sentenca uniforme para todas as partes e sua aplicabilidade ao caso. Devemos
considerar que o INPI detém parcela de responsabilidade sobre o ato concessivo de direitos, até
porque ¢ de sua funcdo legal a execucdo e aplicagdo correta das normas reguladoras da
propriedade industrial no pais.

Entretanto, esse ato decorre apenas e tao somente — e af encerra-se sua responsabilidade -
da sujeicdo ao proéprio ordenamento legal, como em todos os atos administrativos em geral.
Pode-se assim dizer, entdo, que inexiste relagdo juridica entre o INPI e o réu titular do registro

anulando, salvo aquela exercida por fungido precipua.



Com efeito, ja referido na parte 1, deste capitulo, vige entre nés o sistema atributivo de
direito, sendo as a¢des anulatérias objetivadas a desconstituir o direito real atributivo gerado pela
patente ou registro, pertencente, por sua vez, unica e exclusivamente ao titular.

Dessa forma, em nio detendo o INPI titularidade sobre o direito real cuja anulagdo se
persegue, nao ha como se admitir sua inser¢io no poélo passivo da demanda objeto do estudo,
haja vista inexisténcia do quesito da relagdo juridica entre ambos, que reclame sentenca uniforme. A
prestacdo jurisdicional, 7z casu, limitar-se-a a desconstituir o direito e ou declara-lo nulo, sem
interferir ou prejudicar a esfera de direito subjetivo da autarquia.

Em abono desse entendimento vem o precedente do Pretério Excelso, ja referido, que
concebe litisconsorcio necessario guando a decisao acarretar obrigagies diretas ao terceiro, que prejudiquen
ou afete seu direito subjetivo.

Ainda que se admita a existéncia de relagdo juridica entre o réu titular do registro anulando e
o INPI, tal ndo importaria em admissibilidade da tese que considera a autarquia como capaz de
responder pela agdo anulatéria, haja vista que o comando sentencial afetard apenas e tio somente
ao titular do direito controvertido na causa, nido estendendo-se aquela, ressalvada a singela
condenagio de anotar em seus arquivos a desconstitui¢do do registro ou da patente.

Razio pela qual, entendemos que o INPI nio pode ser considerado como
litisconsorte na forma do art. 47 do CPC.

De outra banda, acerca da posicio majoritaria que considera a participa¢do do INPI na
funcio de assistente, convém destacar questao que submete a consideragio, no tocante ao requisito
primordial do énteresse juridico, pois sua intensidade é que acarretara a distingdo entre assisténcia
simples e assisténcia litisconsorcial”, até como meio de bem avaliar a correteza da orientagio
dominante.

DE PLACIDO E SILVA refere que o znteresse juridico decorre da legitimidade do znteresse moral
em conjunto com o interesse econdmico, possibilitando a defesa dos mesmos, segundo as regras de
Direito, definindo-o, entdo, como “o interesse juridicamente on legalmente protegido, porque se exibe

L. .. . , 33 , . . ~ ;o
legitimo, positivo, certo, atual e inequivoco.” . Ja examinamos, em conceituacdo genérica, que o

32 Athos Gusmio Carneiro, Ob. ¢it., p. 157.
33 Vocabuldrio Juridico, Rio de Janeiro: Forense, 1967, Vol. II, pg. 849, 2* Edigio.



instituto da assisténcia no processo civil brasileiro consiste em zntervencao voluntaria de terceiro motivado
por interesse juridico para auxiliar determinada parte na obtengao do provimento jurisdicional, podendo-se dar
na forma simples (art. 50 do CPC) ou /Jitisconsorcial (art. 54 do CPC).

Pois bem, de imediato, concordamos que o INPI possui o quesito do zuteresse juridico
exigido por lei para intervir em demandas anulatérias visando a assisténcia a uma das partes, pois
decorréncia de sua atividade executora e aplicadora das normas de propriedade industrial, denota-
se presenca do interesse publico a0 agir em nome da coletividade, por ser detentor de poder e
antoridade de que se utiliza para tornar efetivo ou nio determinado direito em face da norma. E se
alguém pretende a anulagio desse direito, cabe-lhe legitimamente defendé-lo em prol da
coletividade e da correta aplicacdo da lei, ainda que haja o conflito privado.

Com base nesses argumentos e considerando também que a coisa julgada nio atinge
diretamente ao assistente simples (art. 50 do CPC), pelo singelo fato de estar em julgamento direito
do assistido e ndo seu, atingido-lhe somente os efeitos reflexos, gue inclusive existiriam sem sua
intervengdo, ter-se-ia que admitir ser essa a correta posicio do INPI em ag¢des anulatérias, caso
seguissemos a definicio da norma processual civil. Nao ha resquicios de duvidas de que a
autarquia possui qualidades para intervir em feitos dessa espécie como assistente simples ou adesivo.

Entretanto, ndo fol essa a orientagdo introduzida pelo legislador na regra especial (arts. 57
e 175 da Lei 9279/96), ao determinar que nas acoes de nulidade quando ndo for autor, o INPI
intervird no feito.

Com efeito, ao dispor sobre essa condigdo, retirou-se-lhe o carater facultativo previsto no
art. 50, 7n fine, do CPC, pelo que nio mais poderda ser admitido como assistente simples,
remanescendo entdo, a assisténcia litisconsorcial prevista no art. 54 do CPC. Nao se confunda,
contudo, zntervengdo obrigatdria com o preconizado pelo art. 47 do CPC - litisconsdrcio passivo necessdrio
por disposicao de lei, pois esse Gltimo importa necessariamente em c¢/fagdo, ato processual que nio
encontra previsao na lei especial. Contudo, discordamos da qualificacdo do INPI como assistente
litisconsorcial, por nao nos parecer a mais correta conforme o direito processual, pois nessa
modalidade, ele estaria diretamente vinculado a relagio juridica, discutindo direito que também lhe
caberia, possibilitando, inclusive, agir isoladamente na causa. Ocorre que, também por expressa

disposi¢ao normativa, nas ag¢oes anulatorias nao esta o INPI autorizado a integrar o polo passivo



isoladamente, pois o § 1° dos arts. 57 e 175 da Lei 9279/96, estatuitam o prazo para tesposta do
réu titular da patente ou do registro.

Aqui também ha certa contrariedade na norma, pois legitima o INPI a propor acdo de
nulidade — situagdo na qual se poderia admitir, entdo, sua intervengdo como assistente
litisconsorcial do autor — ndo o fazendo, porém, em sua posi¢do passiva, pois além de litigar
conjuntamente com o réu titular, definiu apenas sobre sua intervencio.

Logo, somos incisivos ao afirmar, sem qualquer duvida, que o legislador equivocou-se ao
pretender definir a posi¢do processual passiva do INPI nas a¢oes anulatorias, pois a exegese dos
artigos da lei especial contrariam os conceitos trazidos no diploma processual patrio, além de
tornar confusa sua interpretagio combinada. Na verdade, ao instituir que o INPI znterviri nas
acoes dessa espécie, deu-lhe aspectos de obrigatoriedade e, como tal, importou em renuncia a
faculdade prevista no art. 50 do CPC para a assisténcia. Além disso, nio tornando obrigatéria a
citagao do INPI, deixou-lhe de atribuir, de igual forma, os requisitos exigidos para o litisconsorcio
passivo necessario do art. 47 do mesmo Codex.

E mais, também ndo se apresenta como assistente litisconsorcial por nao discutir direito que
também lhe caberia, pelo que estaria legitimado a agir isoladamente no pélo passivo da causa.

Para formar nosso entendimento, optamos, entdo, por posicdo menos ortodoxa de
interpretacao da lei especial, concluindo que a zntervencdo do INPI prevista nos arts. 57 e 175 da
Lei 9279/96, ainda que tornada obrigatéria, caracteriza-se como simples ou adesiva, nos moldes
do art. 50 do CPC. Com efeito, restaria presente o requisito ensejador de sua participagdo nas
acOes anulatérias de patentes e registros nessa modalidade, qual seja do legitimo interesse juridico,
por possuir funcdo unica de zelar pela correta execucdo e aplicacio das leis que regulam a
propriedade industrial, af evidenciado o zuferesse piiblico, que motivaria sua intervencdo para assistir
qualquer das partes cuja senten¢a opte por ser favoravel. Tocante a0 momento da participacio,
caberia a0 autor ou ao réu postular pelo chamamento da autarquia.

Sem embargo dessas conclusées, devemos relevar que, na pratica, regra geral, tem o INPI
agido de forma incoerente e ao seu bel-prazer acerca da participagdo nas lides anulatérias de
registros e/ou patentes, ora postulando por sua inclusio na lide na qualidade de assistente —

quando a agdo ¢ aforada perante a secao judiciaria da Justica Federal do Rio de Janeiro -



ora adotando posicio tipica de parte — quando oferta Excegdo de Incompeténcia nas agdes
aforadas perante as segdes das Justicas Federais de outros estados que nio o Rio de
Janeiro - ato processual tipico de quem ¢ parte.

Gize-se, inclusive, nessa dltima hipétese, em sendo julgada procedente a excec¢do dilatéria
e remetidos o feito a secdo judiciaria onde tem sua sede, curiosamente, em Contestagio postula
por sua inclusdo na lide como assistente, inclusive para eximir-se dos oOnus sucumbenciais,
contrariando frontalmente a norma de Ritos, pois litigard em duas posi¢des processuais diversas.

Ora, sabemos das dificuldades administrativas do INPI, especialmente de
acompanhamento de a¢des aforadas fora de seu domicilio, porém, nido se pode relegar a
orientagdo das normas especial e geral, ficando ao livre arbitrio da autarquia para elei¢ao do foro
de seu interesse, servindo-lhe sempre de beneplacito.

Se opbe Excecio de Incompeténcia, seja julgada procedente ou nio, assume para si
posicao processual de parte, ¢ como tal, deve responder pelos 6nus decorrentes. Se pretende sua
inclusio como assistente, deve aceitar ser demandado em foro que ndo o de seu domicilio, pois
nao dispde do processo para tal elei¢do, que cabe unica e exclusivamente ao autor da agao.

Logo, ha de ser vista com ressalvas a posicio adotada pela autarquia nas demandas
anulatérias, em seu conteudo pratico, mas, de qualquer sorte, consubstanciado nos razodes ja

expostas, somos por admitir sua znfervengio como assistente simples da parte que assim desejar.



“Ainda das Agdes Anulatorias e o INPI -
Competéncia para Julgamento.”

I. Introducgao

O presente trabalho encontra-se vinculado ao estudo do ensaio anterior sobre a posicao
do INPI nas a¢des anulatérias de direitos da propriedade industrial, e tenta, sobretudo, desvendar
a obscuridade que norteia o entendimento das Cortes Federais ao definirem a competéncia
territorial para processamento e julgamento de a¢oes dessa natureza.

E tratamos o tema sob esse conceito — obscuridade, embora se pudesse dizer divergéncia —
pois a jurisprudéncia, controversa que é acerca da posi¢aio do INPI como assistente ou litisconsorte
passive, quando enfrenta a questio da competéncia, tornou pacifica a orientacio de ser a se¢io
judiciaria da Justica Federal onde tenha domicilio o réu titular do registro/patente, a eleita para o
processamento e julgamento das a¢des de anulatérias, submetendo os casos, regra geral, a
inteligéncia do art. 94, § 4°, do CPC.

Nesse particular é que centraremos nossa analise, pois em que pese a norma do alhures
mencionado art. 94, § 4°, da lei instrumental, ser de aplica¢do exclusiva aquelas acdes em que se
verificam a pluralidade de 7éus, na pratica, tem-se verificado sua incidéncia em toda e qualquer
demanda anulatéria, independentemente da posicdo que o INPI assume no feito, tornando
pouco esclarecedores os fundamentos juridicos adotados pelos Tribunais para reconhecimento
dessas teses. Dal a obscuridade, pois carece de melhor interpretacdo as razdes que induzem os
tribunais a aplicarem genericamente a norma processual referida.

Com efeito, pois ndo poucos sao os casos que pululam nas mais variadas se¢des da nossa
Justica Federal, propostos no domicilio do réu titular do direito anulando e requerida a
intervencao do INPI como assistente,

Nio bastasse isso, como abordado no trabalho ji referido, deve ser realcada a pratica
processual defensiva da autarquia quando demandada em outra se¢do judiciaria que ndo a do Rio

de Janeiro, onde tem sua sede, sempre oferecendo Excecdo de Incompeténcia, afo tipico de quen ¢



parte, adotando com isso, posi¢do diametralmente oposta aquela que traz em suas defesas, em que
aduz preliminares a fim de sua inclusdo na lide como assistente.

Assim, importard examinar as regras de competéncia combinadas com as que orientam a
interven¢do do INPI no feito, a fim de se concluir acerca do juizo competente para
processamento e julgamento de agdes anulatorias em matéria de Propriedade Industrial. Releve-se
que, certo seria, a0 contririo, examinarmos inicialmente as regas de competéncia e apds aquelas
que tratam da intervencdo do INPI no feito, porém, dada a divergéncia jurisprudencial optamos

pela inversao dessas matéria no presente estudo.

I1. Competéncia — Conceitos e critérios de Fixagdo

Na linha da doutrina dominante, ¢ a competéncia a medida da jurisdicio™* onde o poder
jurisdicional esta circunscrito, sendo determinada quando ha o exercicio em concreto deste no
conflito de interesses instituido. Sua origem decorre da gama de lides existentes e da necessidade
de distribuicdio do poder jurisdicional pelo Estado entre juizes e Tribunais, dada a
impraticabilidade de monopdélio decisério dos litigios, pelo que necessaria a imposi¢ao de critérios
e limites para seu exercicio.

Implica, em sentido pratico, na divisio de trabalhos entre os 6rgios do Poder Judiciario
visando a concretizagao da jurisdi¢do, no critério de sua reparticao.

Diversas sio as teorias que tentaram sistematizar e classificar os critérios para definicio da
competéncia, sendo a classificagio triplice a de maior incidéncia na ciéncia processual, que adotava
como critérios divisorios a competéncia material, territorial e funcional. FREDERICO MARQUES,
preferindo adotar outra classificagdo, entendeu que a distingdo entre as formas de competéncia
encontra respaldo na divisdo de trabalho do poder jurisdicional apenas em razdo da matéria e da
funcdo da mesma®. Segundo esse autor, as regras que exprimem a competéncia material justificam-na
por estar fulcrada no conteddo do processo, enquanto que na competéncia funcional, sua fixacdo
considera 0s atos processuais a serem praticados pelos 6rgios judiciarios no processo. PONTES

DE MIRANDA, também considera a divisdio da competéncia através esses critérios, preferindo

3 CARNEIRO, Athos Gusmao. Jurisdi¢io e Competéncia, Sio Paulo: Saraiva, 1997, 8* Edicdo, pg. 47.
35 0b. at.,vol. 1, p. 323.



adotar o termo competéncia objetiva a0 invés de material®’, como era igualmente determinado por
CHIOVENDA que assim considerava em razdo do contetdo especial da relacio juridica na lide, ou
seja, a qualidade dos litigantes”.

Definidos esses critérios, desde ja descartamos analise da competéncia funcional, interna ou
externa, etc., por nao interessar ao estudo, limitado a avaliagdo e fixagdo da competéncia material,
para a qual, impende verificar questoes fundamentais a fim de se chegar ao denominador da
concretizagio da funcio jurisdicional, ou seja, qual a jurisdigio, foro e juizo (competéncia de
jurisdi¢do e competéncia territorial) que sera eleita para dizer e solucionar o conflito instaurado.

Antes de adentrar ao exame desses critérios de fixacdo, convém destacar as fontes
normativas que regulamentam a competéncia, constituidas da Carta Constitucional da Republica,
Constituicoes dos Estados, Cédigo de Processo Civil e Penal, lei federais e regras de
Organizacao Judicidria estatais. Na Carta da Republica hd a incidéncia especial da competéncia,
quer no tocante as questdes originarias e de grau de recurso, quer as questdes afeitas a0 Supremo
Tribunal Federal, além de dispor sobre as causas de julgamento privativo da Justica Federal,
Militar, Eleitoral e do Trabalho, restando as demais causas comuns, a incidéncia das regras infra
constitucionais. Na lei de ritos, vém disciplinadas as competéncias territorial e de foro, que
também podem ser encontradas nas leis federais em geral. Em todas as demais normas (c6digos
estaduais, regimentos internos de Tribunais, etc.) se explicitam questdes sobre competéncia em
razao do valor da causa, dos juizos privativos, dos drgdos internos do Poder Judicigrio, dentre outros.

Tais considera¢oes sdo relevantes, pois a fixacdo da competéncia parte das atribui¢Ges
legislativas da Unido e dos Estados para que se determine perfeitamente a quem compete o
exercicio de concretizagio do poder jurisdicional.

O primeiro elemento limitador a ser buscado é o da competéncia internacional, pois nos
ensinamentos da doutrina, o exercicio da jurisdi¢do se prende ao principio da efetividade, ou seja,
a atuagdo do julgador patrio esta inserta, nas causas vinculadas a ente estrangeiro, quando possivel

o facere da sentenca. Superada essa fase inicial, ha de se determinar, nas causas de natureza civil o

36 Comentirios ao Cddigo de Processo Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2000, Tomo II, 3* Edicdo, p. 197.
37 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituicies de Direito Processual Civil, Campinas: Bookseller, 2002, vol. 11, 3* Edicdo, p.
184.



delimitador da jurisdigao civil, na qual, dentre os 6rgaos que a compde, nos sera informado o
encarregado de emprestar a solucdo ao litigio, cabendo, ainda, conhecer se essa é da justica comum
ou especializada. Para aferir qual o 6rgio da jurisdi¢do civil a quem compete o processamento e
julgamento da causa, se deve buscar o amparo da Carta da Republica, que define expressamente
as competéncias exclusivas da Justica Federal (art. 109); Justica do Trabalho (art. 114) e da Justica
Militar (art. 124), absolutas e que ndo se prorrogam, todas eleitas ratione personae. Obviamente, as
demais contendas que nio foram ditas na Carta se expSem ao ctivo da justica comum, como

ensina PONTES DE MIRANDA™, verbis:

“Tuizo comum, no tocante ao processo civil, é o juizo a que vao quaisquer causas. Somente
a ele deixam de ir as causas que a lei atribuiu a determinado juizo ou, por distribui¢do ou
facultativamente, a determinados juizos. Juizo especial é o que resulta da especializacio de
competéncia, de modo que s6 ele possa conhecer e julgar ou, se ha dois ou mais foros
(ditos “varas”), s6 eles possam conhecer e julgar de determinada matéria, ou determinadas

matérias.”

Ultrapassadas essas questoes, ha de se buscar qual o foro, a circunscri¢io territorial em
que a demanda deve ser processada e julgada, ou seja, a competéncia territorial. Nessa espécie,
pretende-se conhecer a sede da lide. Problemas nio existem nas comarcas (justica comum), zona
eleitoral (justica eleitoral) ou se¢do judiciaria (justica federal) em que a circunscricio judiciaria
encontra-se na pessoa de apenas um Orgao jurisdicional (juiz), mas que surgem, entretanto,
naquelas mais populosas e que possuem intenso movimento litigioso, exigindo se determine qual
o juizo competente dentre varios existentes. Convém lembrar, no particular, que nas principais
capitais do pais, considerando o acimulo e excessivo volume de demandas na Justica comum, se
tornou necessaria a criagdo de foros distritais ou regionais através legislacdo estadual, fato que
extrapolou a normalidade e fez com que a competéncia de foro ficasse ainda mais restrita.

Determinado para qual foro compete o conhecimento da causa, no que concerne ao

territério, tem-se a busca do ju#/zo que deverd processar e julgar, considerada, induvidosamente, a

3 Ob, ait, p. 197.



mais simples delas, pois determinada em razdo da matéria (varas civeis, familia e sucessoes,
faléncias, previdenciarias, propriedade industrial, etc.) ou em razdo da pessoa, quando propostas
contra a Fazenda Publica.

Com isso, esta-se diante da presenca de todos os elementos necessirios para
concretizacdo da jurisdigdio no que tange a fixacdo da competéncia material, nos dizeres de

FREDERICO MARQUES:

“Jurisdicao, foro e juizo, eis os trés planos dessa paulatina operacdo de concretizacio do
poder jurisdicional: quando se chega ao terceiro momento dessa concretizagdo (e
descendente abstragdao) determinada esta a competéncia material, isto é, a competéncia
para determinada causa e processo” (Institui¢des de Direito Processual Civil, Campinas:

Ed. Millenium, 2000, Vol. I, p. 329)

Outras classificagoes sdo exploradas pela doutrina, porém desinteressam ao trabalho, mas
que merecem leitura para perfeita caracterizagdio do contexto completo do tema competéncia,
especialmente aquela abordada por CARNELUTTI, que faz uma divisio mais completa e com
critérios distintos™.

Situada a questio, cumpre aferir as regras que regem e delimitam a competéncia
territorial, ou seja, fatos determinantes de atragdo ao juizo que conhecera da lide, além daqueles
secundarios, que visam, sobretudo e justamente, coibir a acumulagdo desnecessaria de processos
ou especializa¢do, ».g, nas regras de competéncia sobre o valor da causa.

A regra geral instituida pelo art. 94 do Cédigo de Processo Civil tem escopo no principio
anctor sequitur forum rei, que determina a competéncia do foro comum do domicilio do réu nas
acoes fundadas em direito pessoal e real sobre bens méveis e que atende a principios de ordem
ética e moral, pois assim ndo sendo, se estaria diante de inseguranca juridica nas relagGes litigiosas
ao deixar a elei¢do do foro ao alvitre do autor, para beneficio préprio, em detrimento do réu, haja

vista a incerteza, a0 menos no momento da propositura da demanda, do pretendido direito

3 CARNELUTTI, Francesco. Instituicies do Processo Civil, Campinas: Servanda, 1999, Vol. I, p. 256.



daquele. CHIOVENDA afirma que tal foro se denomina gera/, em razao de ser ele aplicavel na falta
de outros prescritos pela lei e em caso de divida®.

A doutrina considera também, para efeitos de justificativa de incidéncia dessa regra, a
facilidade para a busca da prestagdo jurisdicional, pois centralizadas todas as demandas contra o
réu, em seu foro. PONTES DE MIRANDA ressalta, com total propriedade, a questdo da lei que rege
as obrigacdes, nas quais prevalece a do devedor, inclusive na questio acerca da competéncia'.

Interessante no dispositivo retro citado, que o legislador optou, ao contrario do que
comumente ocofrre, em restringir a competéncia como matéria excepcional, posto que somente
incide a regra — foro do domicilio do réu — se for a agio fundada em direito pessoal on real sobre bens
moveis. Ou seja, a excecdo supera o principio, pois somente essas acOes serdo propostas no
domicilio do réu.

Conseguintemente, preferiu contemplar nos quatro paragrafos desse dispositivo, situa¢oes
que poderiam decorrer de dificuldade na eleicio do foro da regra geral, tendentes a facilitar a
busca da prestagdo jurisdicional e evitar que ndo se tornasse efetiva, ou seja, impossibilitado seu
exercicio, sendo elas: pluralidade de domicilios do réu, cabendo a escolha ao autor; domsicilio incerto on
desconbecido, podendo ser demandado onde se encontra ou possa ser encontrado (para citagdo), ou
no domicilio do autor, que supbe a competéncia jurisdicional do Brasil, pena de ferimento as
regras de competéncia internacional, auséncia de domicilio do rén no Brasil, que podera,
subsidiariamente ser demandado no domicilio do autor, ou, caso esse também nio esteja
domiciliado no pais, podera ser proposta a acio em qualquer foro, importando apenas e tio
somente que a cita¢do do réu possa ocorrer no Brasil, em obediéncia ao principio da efetividade;
e, por fim, a pluralidade de réns, que importara na escolha pelo autor de qualquer dos domicilios
desses.

Os demais artigos da lei processual civil patria remetem outras situagdes especiais de
competéncia, mas nos ateremos apenas as supra citadas. Pois bem, conceituada a competéncia e
tixados os critérios de aspecto material e de territorialidade, examinada a regra geral, passaremos

ao seu enquadramento nas causas anulatorias em matéria de propriedade industrial.

90 Ob. dt, p. 236..
4 Ob, dit, p. 245.



III. Competéncia de Jurisdicdo e Competéncia de Foro das Ages Anulatorias

Examinamos que, em se tratando de competéncia material, diversos sao os caminhos a serem
seguidos até a concretizacio do poder jurisdicional e sua efetivacdo. Partiu-se da jurisdi¢do civil,
para depois se chegar ao territério e juizo. Esse o ##er da doutrina que leva a resposta sobre a
competéncia.

Entretanto, embora a questio possa parecer de singela analise em tema de propriedade
industrial, posto estar estampada de modo objetivo nos arts. 57 e 175 da Lei 9279/96, que
definem a competéncia da justica federal para processamento e julgamento das agdes anulatorias,
ha de ser avaliada cuidadosamente para que nio implique em equivocada interpretacdo, pois
pretende-se com o presente estudo, apenas e tdo somente adequa-la a lei especial e ao processo
civil.

Inicialmente, para definicdo da competéncia que importa ao exame, haveremos de avaliar
as fontes normativas em que sdo encontradas todas as incidéncias de direito constitucional e infra
constitucional a respeito da competéncia, a se efetuar conjuntamente.

Aqui a indagacdo que pertine: As a¢Ges anulatorias em matéria de propriedade industrial
competem ao Orgio da justica comum ou da justica especializada e Qual o foro para a
propositura desse tipo de demanda ?

Indagacio que merece considerdvel parcela de andlise. A solucdo para esse impasse,
entendemos, pode ser empreendida da leitura da Carta Magna obrigatoriamente combinada com
a lei federal nio codificada.

Mas antes de se chegar a conclusdes, torna-se interessante a compatibiliza¢io do texto da
lei especial para com os caminhos perseguidos pela ciéncia processual a fim de delimitacdo e
fixacdo da dos critérios de competéncia.

Ja visto que para concretizac¢do do poder jurisdicional ha que se alcangar os elementos da
competéncia de jurisdicao, competéncia de foro e juizo. Compete agora, enquadri-los nas causas
pertinentes a propriedade industrial e verificar sua incidéncia.

Ao estatuir o legislador, expressa e taxativamente, que demandas dessa natureza devem

obrigatoriamente ser ajuizadas no foro da Justica Federal (arts. 57 e 175 e §§ da Lei 9279/96),



poderiamos entender que, de uma sé vez, encerrou dois elementos reputados necessarios na
busca da competéncia — a _jurisdigio e o fors, restando, apenas e tdo somente a analise das normas
de organizacdo judicidria para afericio da presenca do elemento juizo. Com efeito, da leitura do
caput desses dispositivos, tem-se de forma inequivoca a presenca do elemento jurisdicdo, quando
define que as a¢des anulatérias serdo ajuizadas perante a Justica Federal, e sobre a presenca
passiva do INPI ou sua intervencio, faz incidir a regra de competéncia especial prevista na Carta
da Republica.

Entretanto, o elemento representativo da competéncia territorial ou de foro, nio vem
expressamente definido, de cuja interpretacdo ha decorrer de carater légico, inclusive acorde com
artigo anterior mencionado alhures, em que se examinou a posi¢cdo processual do INPI nessas
demandas. Definindo os dispositivos supra citados que a autarquia, quando nao autora nas
demandas anulatdrias, zntervird no feito, entendemos que o legislador claramente extirpou sua
posicdo processual passiva - réu -, pois caso nio quisesse fazé-lo, disporia de modo claro e
preciso a qualidade que esse assumiria no processo.

Conseguintemente, ndo podemos deixar de concluir que o § 1°, presente em ambos os
dispositivos esclarece sobre a questdo da competéncia territorial ou de foro, dessas demandas, quando
estabelece como réu a pessoa do titular do registro. Logo, em interpretagdo extensiva do termo
da lei, se pode concluir como presente o elemento da competéncia de foro, estabelecido
tertitorialmente na pessoa do réu titular do registro e/ou da patente.

Nio podemos deixar de mencionar, nossa visao acerca da opgio do legislador em
estabelecer de modo expresso a competéncia de jurisdi¢do especial da se¢do federal, prescindivel,
porquanto em havendo obrigatdria participacio e intervengao do INPI (autarquia federal) no feito, per
se, remete, ratione personae, 0 processamento dessas causas a justica especializada federal, por ser

matéria exclusiva do art. 109 da Carta da Republica.

IV. Competéncia consoante a Regra Geral do Cédigo de Processo Civil
Delimitados e verificados os requisitos de fixa¢do de competéncia nos artigos da lei de
propriedade industrial, ndo afastados daqueles previstos na Constitui¢do federal, e que remete as

causas anulatérias ao processamento e julgamento exclusivo da justica especializada federal,



cumpre aferir, dentre as regras processuais alusivas a competéncia zerritorial € com observancia ao
principio awuctor sequitur forum rei, qual ou quais as se¢oes judicidrias serdo responsaveis para seu
processamento e julgamento.

A teor do que dispoe o art. 94 do CPC, temos a prioridade para propositura de agGes
fundadas em direito pessoal e real sobre bens méveis no foro do domicilio do réu. Consoante
abordamos em artigo anteriormente referido, em que estudamos a posi¢do do INPI nas a¢bes
anulatérias, nosso Direito Positivo, ao incorporar o sistema afributivo, admitiu assumirem a
patente e o registro carater constitutivo de direito real ao uso exclusivo, com efeito direto o
reconhecimento da propriedade, exprimindo as faculdades de wso, gozo e disposicio, e possibilidade
de impedir terceiros de sua exploragao indevida.

Logo, os direitos resultantes da propriedade conferida as patentes, desenhos industrias e
marcas, sdo direitos reais por exceléncia, e consoante ensinamentos da doutrina patria,
constituem-se bens de natureza incorpérea a propriedade mobilidria®”’. Com essa conceituagio,
nega-se desde ja, aplica¢do do disposto no art. 95 do CPC, regra de competéncia especifica para
acoes fundadas em direito real sobre bens zwdveis, atentando-se, assim, somente a orientacao da
regra geral.

Reportando-se novamente a matéria examinada no trabalho anterior e agora aplicando a
orientacio trazida com art. 94, in fine, do CPC, somos contundentes ao afirmar que as demandas
de anulagdo de patentes, desenhos industriais e marcas deverz ser propostas e tem competéncia
exclusiva da secdo judiciaria da justica especializada federal onde tenha domicilio o 7éu titular do
direito cuja anulagdo se pretende. Sendo certo e determinado o domicilio deste, prevalece entio a
regra geral de competéncia territorial da lei instrumental, combinada as demais presentes na Carta
Magna, bem assim aquelas pertinentes da Lei 9279/96.

Singela também sera a determinacio do forv competente quando da ocorréncia da situacdo
versada no § 4°, do art. 94, do CPC, pois havendo pluralidade de titulares dos direitos anulandos
¢ estando domiciliados em locais diversos, poderd o autor optar e escolher o que mais lhe

favorece.

42 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privade, Sio Paulo: RT, 1983, Tomo XVI, p.
343.



Dificuldades podem surgir, entretanto, quando se verificarem as hipéteses preconizadas
pelos §§ 2° e 3°, do dispositivo processual, notadamente, quando forem o autor ou o réu titular,
pessoas domiciliadas no exterior. Para resolucio dessa questdo, entendemos se devam aplicar a
norma contida no art. 88. III, combinadamente ao art. 217 da Lei 9279/96.

A norma processual dita ser competente a autoridade judicidria brasileira quando a agdo se
originar de ato praticado no pais, e a lei especial determina a pessoa domiciliada no exterior, o
dever de constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no pais,
instituindo-se-lhe poderes de representacdo administrativa e judicial.

Assim, na remota” hipotese de restar verificada a ncerteza ou desconhecimento do domicilio do
réu (§ 2° art. 94, do CPC), sendo necessaria a propositura da a¢io no foro do domicilio do autor
e constituindo-se esse pessoa estrangeira nao domiciliada no Brasil, concluimos que para
exercicio do direito de a¢do anulatéria, deverd o mesmo, obrigatoriamente, constituir procurador
habilitado no pafs, competindo, entio, a se¢do judicidria da justica especializada federal do
domicilio deste, o processamento e o julgamento da causa.

De outra, sendo o réu titular do direito anulando pessoa nao domiciliada, nem residente
no Brasil (§ 3°, art. 94, do CPC), a agdo podera ser proposta perante o foro da se¢io da justica
federal onde tem o autor seu domicilio, ou sendo esse também ente estrangeiro, no local onde
seu procurador possuir domicilio. Aqui convém ressaltar, ser pouco provavel a ocorréncia da
primeira parte contida no referido parigrafo, pois em determinando o art. 217 da Lei 9279/96 a
constituicio obrigatéria de procurador domiciliado no Brasil por pessoas estrangeiras, se tem

sanada a questdo, devendo a a¢do ser proposta no domicilio do procurador constituido.

V. A questio da Competéncia do art. 99, I, do CPC e da Lei 9469/97
Tema que sobressalta a0 exame, a mingua encontrado na doutrina, é a da competéncia do
Jforo da Capital do Estado, para as causas em que a Unido for autora, ré ou interveniente, prevista

no inciso I, do art. 99, do CPC e sua possivel aplicagdo a espécie. A matéria poderia ser

4 Dissemos remota, pois toda patente e certificado de registro de desenho industrial ou marca trazem
expressamente o endereco do domicilio de seu titular ou local onde possa ser encontrado, logo, facilitadas tais
informacdes.



facilmente solvida se avaliado tal dispositivo isoladamente, porquanto de sua simples leitura
depreende-se a existéncia de foro privativo apenas e tdo somente 2 Unido e ndo aos demais entes
publicos que a compde, ».g, a autarquia representada pelo INPL

Se poderia dizer assim que, considerando a interven¢ao obrigatéria do INPI nas lides
anulatérias estatuida pelos arts. 57 e 175 da Lei 9279/96, e sendo o mesmo autarquia federal nio se
lhe opotia o contido no art. 99, I, do CPC, ndo importando em deslocamento da competéncia a
secio judiciaria da Justica Federal das capitais e¢/ou do Distrito Federal, caso tenha sido proposta
a acdo em circunscri¢cdes judiciarias do domicilio do réu situadas no interior.

A uma, porque tal dispositivo se aplicaria, como visto, somente a Unido e nio as
autarquias. A duas, porque sendo o INPI assistente, nao teria o condao de deslocar a competéncia.
Entendimento acerca da inaplicabilidade do art. 99, I, do CPC, vem estampado por OVIDIO
ROCHA BARROS SANDOVAL*,

Entretanto, a questdo se tornou obscura com o advento da Lei 9469/97, que estabelece
em seu artigo 5°, a possibilidade de intervencdo da Unido nas causas em que figurarem, como
autoras ou rés, autarquias, funda¢des publicas, sociedades de economia mista e empresas publicas
federais, o que poderia ser entendido, entdo, como elemento suficiente a deslocar a competéncia
para os foros privativos previstos no art. 99, I, do CPC.

Assim, guardadas as proporcoes e aplicagoes as hipoteses de agdes anulatérias, se poderia
concluir que, em sendo possibilitada a Unido a interven¢do na causa proposta contra o INPI,
importaria em deslocamento da competéncia a teor do que dispbe a regra processual. Contudo,
tal ndo nos parece acertado ou admissivel do ponto de vista legal.

A norma processual ¢é clara. D4 foro privativo das Capitais somente a Unido, motivo pelo
qual, ndo se lhe pode aplicat, subsidiariamente, a otientacido trazida com a Lei 9469/97, que prevé
apenas e tdo somente a possibilidade de intervencdo nas causas propostas contra uma de suas
autarquias (INPI) e que ndo tem capacidade de deslocar a competéncia, até porque as hipoteses

de modificacio sao mumerus clansus, limitadas a conexao, prevengdo e prorrogagao.

# Na revisio, atualizagio e complementacio da obra Instituigies de Direito Processual Civil, de José Frederico Marques,
Campinas: Ed. Millenium, 2000, Vol. I, pg. 363.



Assim, proposta a a¢do com base na regra geral de competéncia territorial, ou seja, na
circunscri¢do judiciaria da justiga federal do domicilio do réu titular do direito anulando, com
interven¢io do INPI e também da Unido, ndo podera aquela suscitar causa para modificagdo de

competéncia para eventualmente correr a demanda na eventual se¢do judiciaria privativa do art.

99,1, do CPC.

VI. A questio da Competéncia em razdo da participagdo do INPI — Foro privilegiado

Sem prejuizo das conclusdes a que chegamos na parte III da presente obra, entendemos
necessario tecer comentarios acerca das questdes que surgem na pratica forense, acerca das
Excecdes de Incompeténcia ofertadas pelo INPI nas agbes anulatérias que sao aforadas em
outras sec¢oes judiciarias da Justica Federal que ndo aquela do Rio de Janeiro, onde tem sua sede.

Nesses procedimentos dilatérios, sustenta veementemente a necessidade de ser
demandado na se¢do judiciaria onde tem sede, forte no art. 94, § 4° do CPC, norma geral de
competéncia territorial que, como tal, estaria sujeita as exce¢des previstas no art. 100 do referido
diploma. Alega também, para fins de determina¢ido da competéncia, como aplicavel a regra desse
mesmo dispositivo em razdo do “lugar do ato”, ou seja, por praticar atos de sua competéncia
legal em sua sede.

Ao que parece a questdo nao é de dificil solugdo, desde ja concluindo-se pela inexisténcia
de foro privilegiado da autarquia, inclusive seguindo a orientagdo da ampla doutrina e
jurisprudéncia vigente. Porém, para fins de estudo, de modo a justificar-se tal conclusio, interessa
a avaliacdo das duas correntes distintas que sustentam a nio fixa¢do de competéncia privilegiada
ao INPL

A primeira, que encontra eco na posi¢ao processual do INPI como mero assistente simples —
com a qual comungamos -, ou até mesmo, /tisconsorcial, sedimenta a solugdo na aplicagdo da regra
do § 1°, do art. 175 da Lei 9279/96, que da ao titular da patente ou registro anulando a gualidade
de réu, deslocando para a secdo judicidria da Justica Federal onde esse tem domicilio a
competéncia para processamento da acio, prevalecendo a regra geral do art. 94, caput.

Além do que, por ser a autarquia mero assistente simples, niao teria condao de fixar

competéncia, eis que nessa modalidade “o assistente nao ¢ parte, ndo fazg_jus a honordarios nem por eles



responde, concorrendo apenas com as despesas™. Igual entendimento vem esposado pelo emérito
processualista gaticho ATHOS GUSMAO CARNEIRO, ao definir que “O #erceiro, ao intervir no processo
na qualidade de assistente, nao formula pedido algum em prol de direito sen. Torna-se sujeito do processo, mas nao
se torna parte.” *° Logo, nio poderia o INPI nessa condicio, suscitar foro privilegiado.

Noutro norte, situa-se a corrente que, mesmo admitindo a posi¢ao do INPI como parte
nas demandas anulatérias (réu), ndo se lhe conferiria prerrogativa para ser demandado no local
onde tem sua sede, porque aplicavel a competéncia prevista no art. 94, § 4° do CPC que remete
ao autor a opc¢ao pela escolha do foro para propositura da demanda, e na hipétese desse ter
optado pelo domicilio do réu #itular do direito real anulands, nao haveria se falar em privilégio de
foro para o INPL. E o que encontramos na ampla jurisprudéncia (TRF, 3* Regido, Ag. Inst.
2000.03.00.039777-3, 2* Turma, Rel. Des. Fed. Peixoto Junior , DJU 03.01.2001; TRF, 4* Regiao,
Ag. Inst. 2000.04.01.117760-3, 4* Turma, Rel. Juiz Amaury Chaves de Athayde, DJU 18.07.2001;
TRF, 3" Regido, Ag. Inst. 96.03.038788-6, 2* Turma, Rel. Des. Fed. Peixoto Junior, DJU
22.03.2000).

Tema que merece relevo, entretanto, vem da propria conduta do INPI em agbes dessa
espécie, adotando posi¢oes diametralmente opostas, sempre buscando beneficios para demandar,
mas que importa em prejuizo aos litigantes, como referimos ao inicio do trabalho.

Como dantes asseverado, a pratica tem denunciado que o INPI sempre que agdes sio
aforadas perante se¢oes judicidrias da Justica Federal outras que ndo a do Rio de Janeiro, oferta
Excecio de Incompeténcia, ato processual tipico de quem ¢ parte.

Contudo, na remota hipétese de ser julgada procedente a exce¢do e remetido o feito a
secao judiciaria onde tem sua sede, ou mesmo que assim ndo seja, oferece Contestagio
postulando sempre por sua inclusio na lide como assistente, o que afronta a norma de Ritos, pois
adota duas posi¢cdes processuais diversas para o mesmo litigio, o que ndo se concebe.

Ainda que se admita e conhega as dificuldades administrativas do INPI, especialmente
para acompanhamento de acles aforadas fora de seu domicilio, porém, nio se pode relegar a

orientacdo das normas especial e geral ao seu livre arbitrio para elei¢io do foro de interesse.

4 TEIXEIRA, Sdlvio de Figueiredo, Cddigo de Processo Civil Anotads, Sio Paulo: Saraiva, 2003, p. 50.
4 Intervengio de Terceiros, Sio Paulo: Saraiva, 2003, pg. 151.



Certo ¢é que, se opde Excecdao de Incompeténcia, seja julgada procedente ou nio, assume
para si posicdo processual de parte, ¢ como tal, deve responder pelos 6nus decorrentes. Se
pretende sua inclusdo como assistente, deve aceitar ser demandado em foro que nio o de seu
domicilio, pois ndo dispde do processo para tal eleicio, que cabe tnica e exclusivamente ao autor

da acio.

VII. A Competéncia na jurisprudéncia - Conclusio

Como referimos no infcio deste trabalho, vem sendo reconhecida pelos Tribunais
Federais, independentemente de ser o INPI réu ou assistente, para fins de determinacio de
competéncia territorial para processamento e julgamento de demandas anulatdrias, a incidéncia
da norma imperativa do art. 94, § 4°, do CPC. A reiterada jurisprudéncia ¢ unanime em afirmar
que a participacdo da autarquia nio tem condao de deslocar a competéncia para a se¢do judiciaria
onde tem sua sede.

Entretanto, as decisoes, data venia, pecam pela falta de tecnicismo processual, porquanto a
regra supra referida tem sido aplicada indistintamente, sem levar em consideracdo a efetiva
participagdo processual do INPI, seja assistente, seja réu, razdo porque, entendemos necessario
tracar distin¢des, que niao vém sendo dispostas nos julgados dos Tribunais. Inicialmente, como

forma exemplificativa, citam-se decisdes que exprimem a controvérsia suscitada:

“DESLOCAMENTO DE COMPETENCIA — INPI — ASSISTENTE — RECURSO

IMPROVIDO. A participacio do INPI, na qualidade de assistente ndo possui o condio

de deslocar a competéncia da a¢io proposta perante a Sec¢io Judiciaria de Sao Paulo, para
o foro de sua sede no Rio de Janeiro. Aplicabilidade do § 2° do art. 109 da CF/88, c¢/c §

contendo qualquer eiva de ilegalidade ou abuso de poder. Precedentes desta E. Corte.
Agravo de Instrumento improvido.” (TRF 3* Regido, Ag. Inst. 1999.03.00.030716-0, 1*
Turma, Rel. Des. Fed. Roberto Haddad, DJU 06.03.2001)



“AGRAVO DE INSTRUMENTO — INPI — COMPETENCIA — O fato do INPI

integrar a lide, na qualidade de assistente, ndo tem o conddo de deslocar a competéncia

para o foro de sua sede, na cidade do Rio de Janeiro, prevalecendo, pois, a regra do artigo
94, § 4° do Cédigo de Processo Civil (Precedentes do STJ).” (TRF 3 Regiao, Ap. Civ.
97.03.016421-8, 5* Turma, Rel®. Juiza Ramza Tartuce, DJU 04.08.1998)

“PROCESSUAL CIVIL — COMPETENCIA — INPI — CPC, ART. 94,§ 4° — SUMULA
83 — I — Ainda que, em principio, o INPI deva ser demandado no Rio de Janeiro, onde a
sua sede, tal regra ndo prevalece em face do artigo 94, § 4°, do CPC, segundo o qual,
havendo dois ou mais réus com domicilios diferentes, o autor pode escolher o foro de

qualquer deles para demanda-los. Precedentes. II — Recurso especial nio conhecido.”

(STJ, REsp 355273 /SP, 3* Turma, Rel. Min. Anténio de Padua Ribeiro, DJU 15.04.2002)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. A¢do na qual o INPI figura como
parte. Foro competente para julgamento. O foro competente para julgamento de agio em
que o INPI figure como parte é o de sua sede, a principio. Contudo, o Cédigo de
Processo Civil faculta que o autor ajuize a ag¢do no foro do domicilio do outro
demandado na hipétese de pluralidade de réus, se assim preferir. Inteligéncia do art. 94,
§4.°, do CPC.”(ST], REsp 346628/SP, 3* Turma, Rel*. Min®. Nancy Andrighi, DJU de
04.02.2002)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — COMPETENCIA — INSTITUTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL — ART. 94, § 4° DO CPC — O INPI nio tem
prerrogativa para ser demandado no foro de sua sede (Rio de Janeiro) se o autor optou
pelo ajuizamento da agdo no foro do domicilio do co-réu. Inteligéncia do § 4° do art. 94
do CPC. Agravo provido.” (TRF 3* Regido, Ag. Inst. 96.03.038788-06, 2* Turma, Rel. Des.
Fed. Peixoto Junior, DJU 22.03.2000)



Ha unanimidade sobre a prevaléncia do art. 94, § 4°, do CPC nas lides anulatérias,
qualquer que seja a posicio do INPI. Entretanto, ousamos divergir da corrente jurisprudencial
que admite aplicavel esse dispositivo naqueles feitos em que o INPI é mero assistente.

E que ao esmiucarmos a posicio processual do assistente, seja ele simples ou
litisconsorcial, chegamos a inafastavel conclusio de que o mesmo ¢é mero sujeits, no se tornando,
contudo, parte no processo’’. Desta feita, em se partindo dessa premissa, forcosamente ha que se
concluir como tecnicamente equivocada a corrente jurisprudencial que torna aplicavel a regra do
art. 94.§ 4°, do CPC, mesmo nas a¢oes em que o INPI integre a lide na qualidade de assistente.

Com efeito, sendo o dispositivo processual preciso ao definir a determinacio da
competéncia quando da pluralidade de 7éus com diferentes domicilios, ou seja pluralidade de partes
do polo passivo, nao ¢é aplicavel nas hipoteses em que o INPI figure como assistente, por nio
atendida a exigéncia da norma.

Logo, para tais casos, incidiria a regra geral de competéncia (art. 94, in fine), pois tetr-se-ia
apenas e tio somente um Unico réu, na pessoa do titular do direito real anulando.

Nem se cogite, ademais, da atuagdo da autarquia na pratica forense, quando zntimado para
integrar a lide como assistente em agdes aforadas em outras se¢des que nio aquela onde tem sua
sede e ainda assim oferece Exce¢do de Incompeténcia, embora ato processual tipico de quem ¢é
parte, ndo prevalece para fins de determinacdo de competéncia, pois para tal incide a posi¢do que
lhe foi aferida quando do ajuizamento da agao.

Assim, em sendo o INPI mero assistente a determinacao da competéncia deve se dar na
forma da regra geral e ndo do adjetivo previsto no § 4° do art. 94 do CPC, tendo-se por correta a
orientagdo jurisprudencial que assim admite.

Diante do que, ha de se concluir, induvidosamente, que a competéncia para
processamento e julgamento das acGes anulatérias em matéria de Propriedade Industrial, além de
passar obrigatoriamente sob o ctivo das norma constitucional e da lei especial (9279/96), que
dirime a controvérsia acerca da competéncia de jurisdicao, foro e juizo, também encontra sustento na
regra geral da lei instrumental, em que se define a competéncia de acordo com as linhas tracadas

pelo art. 94. Além do que, como amplamente abordado, nenhuma das hipéteses legais prevé ao



INPI a possibilidade de elei¢io e privilégio de foro para ser demandado, contrariamente ao que
vem se verificando na pratica, questoes que devem ser relevadas nas discussoes judiciais, como

forma de eliminar eventuais prejuizos que essas condutas possam acarretat.

47 CARNEIRO, Athos Gusmao. Intervencio de Terceiros, Sao Paulo: Saraiva, 2003, p. 151.



“Ainda das Ag¢gdes Anulatdrias e o INPI — Interesse e legitimidade para recorrer”

I. Introdugio.

Ja visto, debatido e referido nos ensaios anteriores, a0s quais nos reportamos no que
couber e se relacionar ao presente, que o INPI nas a¢oes anulatorias de direitos da propriedade
industrial assumitia posicdo de assistente simples da parte a quem lhe conviesse, em razdo nao sé de
otientacdo tracada pela Lei 9279/96, mas também, e sobretudo, em obsetvancia as regras da lei
instrumental que trata do instituto da intervencio de terceiros.

Em razdo das conclusées que foram dantes tiradas, é que reputamos necessario entdo, até
para fins de ampla discussdo, sejam tracadas algumas linhas particulares diante da posicdo
processual assumida pela autarquia, verificando se presentes estdo os requisitos de legitimidade e
interesse que eventualmente essa possua, para recorrer das sentencas proferidas em demandas da
espécie.

Nio podemos deixar de observar, destacar e renovar também, que as conclusdes e
exames a serem extraidas no presente ensaio, seja sobre 0s aspectos processuais, seja de disciplina
normativa especial, cingem-se e guardam relagio exclusiva com o que ja foi outrora abordado e
concluido nos estudos anteriores.

Parte-se, assim, da premissa de que a intervengao do INPI contida nos arts. 57 e 175 da
Lei 9279/96, ainda que obrigatotia, caractetiza-se como simples ou adesiva, nos moldes do art. 50
do CPC, elementos esses que devem ser considerados nos esforcos que envidaremos para

alcancar o final do trabalho.

II. Recurso e impugnacgio das decisdes judiciais.

Por sua propria origem e significacdo, consiste o recurso no ato pelo qual se pretende o
reexame da matéria decidida no 6rgio jurisdicional, ou em aspecto técnico-processual, como
meio de impugnacio das decisdes”. Considerando que, regra geral, as decisdes nao ficam restritas
a unico pronunciamento pelo 6rgio jurisdicional, e decorrente da prépria necessidade de

assegurar-se a realizacdo da justica, encontrou o legislador a solu¢do para tais impasses ao



contemplar a possibilidade de realizar-se exames sucessivos das mesmas, alcangaveis que sao pelo
recurso. LOPES DA COSTA ao estudar a sistematica recursal, lhe apontava notas caracteristicas e
proprias, definindo-o como meio de que se serve a parte para modificar ou anular ato do juiz, a
fim de obter situacio mais favorivel”. Interessante também a conceituagio dada pelo prof.
NELSON NERY JUNIOR, quando afirma que o recurso da a idéia de repeticio de caminho ja
utilizado, ou como sendo uma espécie do género remédio, revelar-se-ia num meio processual de
que dispoe o interessado para eliminar o ato processual eivado de vicio ou para adequéd-lo a
justica®. A proposito da definicio do recurso como remédio contra as decisdes e provimentos
jurisdicionais ¢ também o magistério de BARBOSA MOREIRA™.

Diante dessa orientacio, os recursos passaram a receber da doutrina diversas
classificagdes, especialmente quanto a natureza, iniciativa recursal, extensio, autonomia, etc.
Quanto 2 sua natureza, acolhe-se a subdivisio dos denominados recursos comuns, normais ou
ordindrios, que se opdem aos especiais, excepcionais ou extraordinrios”. Observa, com

propriedade, acerca dessa divergéncia, MALLET":

“Ha recursos para cuja interposicio basta o simples fato da sucumbéncia. Outros, porém,
exigem algo mais: além da sucumbéncia, faz-se necessirio conter no pronunciamento
recorrido certo e determinado vicio ou particularidade, sem o que desaparece a
recorribilidade. Os primeiros sio os chamados recursos ordinarios, aos quais se

contrapdem os ultimos, denominados extraordinarios”.

Cabe destacar, a bem do estudo, severa critica feita pelo prof. BARBOSA MOREIRA as

tentativas da doutrina patria em adotar a distin¢do classica aos recursos, para quem a sistematica

4 CARREIRA ALVIM, José Eduvardo. Teoria Geral do Processo, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003, p. 293.

4 LOPES DA COSTA, Alfredo de Aradjo. Direito Processual Civil Brasileiro, Rio de Janeiro: Editora Forense, 1959,
vol. I1I, p. 320.

0 Teoria Geral dos Recursos, Sio Paulo: Editora RT, 2004, p. 198 e 203.

SU Comentirios ao Cédigo de Processo Civil, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2001, vol. VI, pg. 239.

52 TESHEINER, José Matia Rosa. Juizados Especiais Federais Civeis: Procedimentos. Revista Sintese de Direito Civil e
Processual Civil n° 17, Mai-Jun/2002, pag. 13

5 MALLET, Estevio. Do recurso de revista no processo do trabalho. Sao Paulo: LTt., 1995, p. 14.



adotada nio encontrava relevancia tedrica ou pratica, como se via, ao revés, nos ordenamentos
portugués e italiano™.

Referia que a atual classificacdo ¢ equivocada e tem gerado confusdo, porque a rigot, nao
existiria uma casse de recurso a se aplicar a denominacgdo genérica de extraordindrio, mas que existe
sim, wm recurso ao qual se deu tal nomenclatura, assim como também ha outro que se rotula de
ordindrio. Somente por isso, receberiam tais identificagdes, mas nio por outra qualquer razio
cientifica ou de cunho pratico.

Mencionado jurista recorre também a doutrina de MENDONCA LIMA, para quem os
denominados recursos extraordindrios ndo sdo “recursos propriamente ditos”, o que reduziria a
classificacio a apenas uma natureza, sendo que todos se enquadrariam em recursos ordinarios™.

Neste mesmo sentido, caminha a doutrina de NELSON NERY JUNIOR, que entende
igualmente irrelevante no direito processual civil brasileiro a distingdo classica entre os recursos
ordindrios e extraordinarios, sejam eles dirigidos contra a coisa julgada ou contra decisiao ainda
ndo transitada em julgado, pois a seu sentir, o “recurso extraordinario” destina-se a discutir
questdo de direito dirigida a0 STF atacando decisio ndo passada em julgado™

A par dessas referéncias, e considerando parte da doutrina, seja a jd referida, mas tantas
outras’’, que admitem a distingio classica dos recursos como ordindrio € excepcional, fazem essa
subdivisao em razdo do cariter imediato e objetivo de cada um dos recursos, a fim de que se
possa determinar um paralelo entre ambos.

O recurso denominado ordindrio, tem por objetivo imediato tutelar o direito subjetivo da
parte, podendo-se nele rediscutir e renovar as questdes de fato e de direito relativas ao conflito de
interesses instaurado, para com isso, buscar a correcio de eventual prejuizo ou injustica advindos

do ato jurisdicional atacado. Nessa modalidade, a correcio de eventual incidéncia errénea da lei

5 Ob. dat., pg. 253-256.

5% MENDONCA LIMA, Alcides de. Sistema de normas gerais dos recursos civeis, Sio Paulo: Forense, 1976, ps. 171-172.
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aplicavel ao caso concreto, terda alcance imediato, bastando, para seu cabimento, a simples
alegacdo de injustica da decisdo e verificagdo de sucumbéncia.

O recurso excepcional, a0 contrario, esta consagrado em sede constitucional e tem por
objeto imediato a tutela do direito objetivo previsto na Carta Politica e na lei federal, visando
justamente a uniformidade de interpretacio desses direitos. Sua funcio é politica e ndo permite a
rediscussao de questdes de fato, limitada a matéria de direito, logo, ndo buscam correcio de
injustica da decisdo. Refira-se ainda, que nesse tipo de recurso somente havera prote¢io ao direito
subjetivo da parte, quando tiver ocorrido lesio ou prejuizo ao direito objetivo, em que somente
se vera beneficiado pela justica da decisio quando decorrer acertada aplicagdo da lei ao conflito.

Interessante ressaltar neste ensaio, no que toca ao carater do direito subjetivo (recursos
ordindrios) e direito objetivo (recursos excepcionais), para demonstrar insuficiéncia cientifica

nessa classificacdo, o que ensina o prof. BARBOSA MOREIRA™:

“Ademais, os recursos ditos “ordinarios”, quando interpostos pelo Ministério Publico na
qualidade de custos legis, também visam precipuamente a protecdo do direito obyetivo, e nem

por isso — conforme se reconhece — passam a integrar a outra “classe”.

Segue essa orientagdo o doutrinador de tomo, justamente para contrapor os critérios da
distin¢do classica, pois admite exceg¢des, 0 que, ao seu entender, nio recomenda aceitagio. Nio
obstante, relevante nas posi¢oes doutrinarias que buscam classificagdo para os recursos e tendem,
majoritariamente, a adotarem a posi¢dao classica, encontra-se a perfeita distingdo entres os
denominados recursos ordindrios e Os tecursos excepcionais, no que tange as caracteristicas
primordiais, como também nos aspectos relativos aos requisitos de admissibilidade, de modo a

propiciar as seguintes referéncias e paralelo:

RECURSO ORDINARIO RECURSO EXCEPCIONAL
Tutela o direito subjetivo da parte Tutela o direito objetivo da CF e do direito federal
Permite rediscussio de questdes de fato Nao se presta a rediscussiao de matéria de fato

8 0b. dt.,, vol. V, p. 256.



Busca corrigir lesdo ou injusti¢a Busca correta aplicacio do direito objetivo

Cabimento por simples sucumbéncia/injustica Admissibilidade restrita a CF

Questio relevante a se destacar, diz com a prevaléncia e ingeréncia dos interesses publico
e privado envolvidos pelos recursos supra nominados. E de se reconhecer, inegavelmente, face a
todas as consideragbes ja expostas, que os recursos ordinarios tem carga prevalecente de interesse
privado em seu objeto, enquanto 0s recursos excepcionais, trazem maior relevancia e prevaléncia
ao interesse prblico em sua realizagao.

Com efeito, residindo os primeiros na protecio precipua do direito subjetivo da parte,
guardando relagio intrinseca com a defesa e a pretensdo, e visando, sobretudo a correcdo da
injustica declarada na sentenca, a fim de acarretar beneficio e situa¢do mais favoravel ao
recorrente, ndo ha se afastar da conclusao de que o animus limita-se ao foro e interesse privativo
de quem recorre. Ndao hd outra motivagio. Decorre da sucumbéncia, da injustiga do ato
vergastado que estd a demandar o recurso e vontade em reverter a situa¢ao antetior.

De outra banda, em situagdo oposta encontram-se os demais recursos, que nio atendem
diretamente ao interesse privads, posto que ao versarem eminentemente sobre a protecio imediata
ao direito objetivo, af caracterizada como uma intencio dirigida a unidade do direito™, de
protecio a Carta Politica e ao direito federal, englobam, por sem sombra de duvidas, uma
pretensdo de carater prblico.

Ao buscarem primordialmente a uniformiza¢do da interpreta¢do das leis federais, bem
como a eficicia e integridade dos dispositivos da prépria Carta Politica, se lhe atribuem funcio
politica, a preservar o interesse publico. E por essas razdes, que sio recursos especiais, com
pressupostos de admissibilidade restritos, especialmente no que veda a rediscussao de matéria de
fato, questdo que esta intimamente ligada ao conflito de interesses, das relagoes interpessoais, mas
que nido se devolve o conhecimento aos Tribunais Superiores, justamente em razdo de sua fun¢do
politica e publica de resolver apenas as questoes de direito e que decorram de aplicacdo

equivocada do direito subjetivo.

% ARRUDA ALVIM NETTO, José Manoel. Notas a Respeito dos Aspectos Gerais ¢ Fundamentais da Existéncia dos
Recursos — Direito Brasileiro, in Revista de Processo, Sao Paulo: Editora RT, out-dez 1987, n°. 48.



ITI. Pressupostos de admissibilidade dos recursos.

O recurso se justifica e se apresenta por um sem numero de razdes, possuindo nio s
pressupostos especificos, mas também os que lhe sdo genéricos e comuns. Dentre esses, destaca-
se como requisito comum, a motivagiao decorrente do simples inconformismo e irresignagdo com
o ato judicial objurgado contrario aos interesses daquele que recorre. Essa constatagdo da ao tema
enfoque diverso do ponto de vista legal, pois o recurso é, em verdade, a seguranca juridica
decorrente de possibilidade de rediscussio e reexame da causa por outro 6rgio julgador.

Entretanto, ainda que se possa admitir o ponto de vista social no ato de recorrer, ha
necessidade que esse livre exercicio obedeca limites determinados e previstos no ordenamento
juridico, pois mesmo que encontre previsdo constitucional, nio é de todo absoluto, dentro das
lindes tragadas no diploma processual, como de hd muito vem se posicionando o Pretério
Excelso (STF, AgRg. n°. 152676/PR, Rel. Min. Mauticio Cortéa, DJU de 03.11.1995; RE 167787-
2, Rel. Min. Néri da Silveira). Como ato de impugna¢ao da sentenga, seja por direito subjetivo
publico em face do juiz ou revestido de poder perante a outra parte, o recurso submete-se a
regras e condicGes determinadas em lei para que possa sofrer o crivo do 6rgio jurisdicional, as
quais dizem, primariamente, com o conteido e abrangéncia da postulacio, e, postetiormente, se
superado esse, com seu mérito propriamente dito, sendo que a auséncia de qualquer um impedira
seu enfrentamento. Todo ato postulatério esta sujeito a exame sob duas vertentes distintas, sendo
a primeira respeitante a verificagdo da presenga ou nido de condi¢des reputadas necessarias por lei
para apreciacdo pelo 6rgio judicial, e a outra, conseguinte, destinada a avaliar o fundamento para
acolhimento ou nao”

Essas exigéncias sdo reconhecidas na douttina como juizo de admissibilidade, que por conclusio
6bvia, é preliminar e antecessor ao julgamento de fundo, denominado juizo de mérito.

Assim que, para seu processamento e conhecimento, os recursos, modo geral, devem
observar determinadas orientagbes como a seguir tracadas. A doutrina brasileira adota dois

critérios distintos para fins de classificacdo e estudo dos requisitos de admissibilidade recursal,

60 BARBOSA MOREIRA, José Catlos. Comentdrios, vol. VI, p. 260



sendo a primeira corrente” seguidora da orientagio de h4 muito tragada por SEABRA
FAGUNDES”, que os subdivide em pressupostos subjetivos (que dizem com as pessoas dos
recorrentes, como legitimidade e interesse em recorrer) e objetivos (que guardam relagio com o
recurso em si, como a adequacio, tempestividade, preparo e motivagio.).

A segunda cotrente de nossos processualistas”’, segue a doutrina de BARBOSA MOREIRA,
que classifica e divide-os em requisitos intrinsecos (que se relacionam com a existéncia do direito de
recorrer) e os extrinsecos (que dizem com o exercicio do direito de recorrer)™.

De qualquer sorte, até porque para o estudo interessa, abordaremos ambas as
classificagdes adotadas na doutrina, para fins de digressao dos requisitos e pressupostos recursais
em sua generalidade.

Do juizo de admissibilidade.

Destina-se, primordialmente, a analise acerca da existéncia ou nio dos requisitos recursais,
e seu objeto repousa justamente nessa verificagdo, pois condicdo essencial para apreciacido
posterior e legitima do mérito do recurso pelo 6rgio jurisdicional. Dentre os pressupostos
genéricos comuns a todos os recursos, tirante aqueles especificos, encontra-se um que ¢
primordial e se verifica em toda e qualquer modalidade recurso, consistente na necessaria
existéncia de ato judicial que permita, via de conseqiiéncia, sua impugnacio pela via recursal. Esse
¢ o principal requisito de admissibilidade do recurso, que por esséncia, é lancado somente contra
atos judiciais passiveis de impugnacio.

Seguindo orientacio tragcada pelo ja referido mestre BARBOSA MOREIRA, ha de se
considerar como pressupostos intrinsecos dos recursos o: a) cabimento — que exige que o ato
impugnado seja passivel de recurso -, b) legitimagiao para recorrer — aqueles a quem a lei confere a

capacidade e legitimacdo para interpor o recurso -, c) interesse — que cumula a utilidade e
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necessidade do recurso, pois somente com esse tera o recorrente vantagem maior que aquela
obtida no ato impugnado —, e d) awséncia de fato impeditivo on extintivo — tal modalidade se verifica,
v.g., em casos de preclusio légica, pois implica na perda de direito ou faculdade para quem tenha
praticado ato incompativel com seu exercicio, ndo podendo, por conseguinte, impugnar a decisdo
desfavoravel para a qual contribuiu.

Por sua vez, hio de vir considerados como requisitos extrinsecos a fempestividade, regularidade formal
e o preparo, aspectos e condi¢des que devem igualmente vir satisfeitas pela peca recursal, pena de
nao conhecimento.

Diversamente a classificagio supra, surge a linha doutrinaria iniciada por SEABRA

FAGUNDES, a qual, embora adote nomenclaturas distintas, guarda, por sem davida, relagdo com a
dantes examinada, notadamente no que toca ao cabimento (que descreve como recorribilidade da
decisao) e tempestividade do recurso.
MOACYR AMARAL SANTOS® refere também, a singularidade recursal, quando entende que nio se
pode interpor simultaneamente mais de um recurso contra uma mesma decisio, salvo em
situagdo excepcional, e adeguagio do recurso, com o qual deva ser adequado a impugnacio
pretendida. Mais além, entende como pressupostos subjetivos a observancia da forma legal, a
motivacao do recurso € o preparo.

A par dessas classificagdes e linhas doutrinarias, que em muito se assemelham, o que ao
exame da matéria importa e se considera como principio fundamental do juizo de
admissibilidade, é que, independentemente do recurso interposto, a ele nunca serd negada a
apreciacdo pelo 6rgio para o qual foi submetido. Tal induz ao entendimento de que nenhum
recurso pode ser inadmitido pelo 6rgdo em que foi interposto, se contra a decisao que lhe obstou
niao houver outro recurso simile, nio excluindo, portanto, a competéncia para exame da
admissibilidade do recurso pelo 6rgao ad quem, independentemente de sua analise ter-se efetuado
em instancia inferior.

Realizado, entio, o juizo de admissibilidade, poderd ser positivo, implicando no exame

seguinte do mérito constante do recurso, e se zegativo, importara em obstaculo ao 6rgao ad quem
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de conhecer e se pronunciar sobre o conteido de fundo da impugnagdo. Importante frisar,
sobretudo, no momento em que realiza esse juizo, apreciando a regularidade formal do recurso e
seus requisitos gerais, ndo ¢ dado ao 6rgao julgador adentrar ao mérito do recurso, por ser este
preliminar aquele, como ja referido.

Do juizo de mérito.

Depois de ultrapassado o preliminar exame do juizo de admissibilidade e,
conseqientemente, admitido o recurso, o Orgdo passa a verificar se a pretensdo redne
fundamentos ou nio para o que se lhe postula, adentrando na matéria impugnada, contetdo de
mérito, para fins de acolher ou rejeitar a impugnacao.

Diferentemente ao juizo de admissibilidade, que sofre o exame tanto no érgio de origem
quanto no de destino, o juizo de mérito ¢ realizado exclusivamente no 6rgao ad guem, excetuados
os casos que envolvem retratacdo e hipdteses de recurso de competéncia originaria. Assim, ao
juizo que faz analise do mérito e conteido da impugnacio, restam as alternativas de se lhe
reconhecer ou nio os fundamentos, o que implicara, ao fim e ao cabo, a reforma, anulacio e/ou
mantenca da decisdo vergastada.

Questdo interessante abordada pela doutrina, diz com a impugnac¢io da decisio
decorrente de ervor in judicando e error in procedends, que importam em objetos distintos no que toca
a0 juizo de mérito®.

No primeiro, havendo erronea interpretagio de questdes de direito e ou de fato, o fulcro
do juizo de mérito do recurso que investe contra decisio acoimada de injusta, guarda relagdo com
a atividade de conhecimento mantida na instancia inferior e com o que nela foi julgado, pois
tende a coincidir ou ndo com o objeto do juizo sobre o mérito da contenda. E quando ¢ tirado
recurso em face de decisio que comporta manifesto vicio de atividade, o objeto do juizo de
mérito ¢ o julgamento que fora proferido em instancia inferior, porquanto se busca a invalidagio
do ato.

Sdo esses, primordialmente, os requisitos genéricos de admissibilidade e de mérito na

sistematica recursal vigente em nosso sistema processual.



IV. A legitimidade.

Seja na orientacdo inicialmente tracada por SEABRA FAGUNDES, seja naquela desenvolvida
por BARBOSA MOREIRA, encontramos como elementos e pressupostos inafastaveis dos recursos,
a  legitimagio para recorrer e o interesse. Ambos, como visto, estdo inseridos nos requisitos de
admissibilidade recursal, necessarios para o conhecimento e julgamento de mérito e guardam
intima relacdo com as condi¢bes da ac¢llo, se podendo considerar o zuteresse processual como interesse
em recorrer, € a legitimidade para a cansa como legitimidade para recorrer’’, tamanha a similaridade que
possuem.

No que diz com a /lgtimidade, trata-se, assim como aquela condi¢do da acdo, de
pressuposto indispensavel para o exercicio do poder de recorrer, e visa determinar e qualificar
quais as pessoas estdao, por lei, investidas desse munus. Em orientagdo doutrinaria, observou-se,
em atendimento ao principio de ampla e irrestrita representacio de Estado de Direito, que se
deveria permitir a todos o exercicio de impugnacio de decisdes judiciais que parecessem injustas,
ainda que do processo que as originou, ndo tivessem esses participado.

Entretanto, diante da certeza de que essa orientagdo implicaria um sistema recursal
inoperavel e inviavel de existir, preferiu o legislador processual limitar o espectro de atuagio dos
legitimados a recorrer, conferindo a determinadas pessoas o poder de impugnar as decisdes
judiciais. Como dantes observado, a legitimidade para recorrer, conferida por lei a um rol
especifico de pessoas, guarda relagio direta com o interesse, posto que essas, terdo,
supostamente, vontade em modificar o ato impugnado. Mas tal ndo pode ser confundido ou
admitido como elemento que condiciona a legitimidade, pois sdo distintos e independentes entre
si. A legitimidade ndo provém do interesse, e sim da disciplina legal, porque imperativa. Nao
podemos negar, entretanto, que a prépria norma ¢ que pode induzir a esse equivocado
entendimento, porquanto parece ter o legislador patrio adotado como critério de sua atribuigio,
justamente o znferesse em recorrer, o qual, entretanto, deve ser examinado de forma genérica e ndo

como condigao principal.
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Tal vem disposto em nosso sistema pelo art. 499 da lei instrumental, que enumera e
disciplina a quem ¢é conferido e estd habilitado ao exercicio do direito de recorrer, e de sua
simples leitura, se pode verificar a preocupagdo do legislador em atrelar o suposto interesse a esse
exercicio, inclusive quando excetua, 2.g, ao vencedor esse direito. Ocorre que a legitimidade deve
ser verificada anteriormente ao interesse, porque é cogitada em momento légico anterior aquele®.

Pois bem, superado essa avaliagdo e na consonancia da limitacao legal, podem impugnar
as decisOes judiciais, de acordo com a norma, as partes, o Ministério Priblico e o terceiro prejudicado.
Quanto aos dois ultimos nido perderemos maiores considera¢des, pois ndo guardam relagdo com
o estudo estrito.

No que toca a parte, em razio do interesse potencial de recorrer da decisio, com ela se
verifica a mais comum hipétese de impugnacdo das decisGes judiciais. Por parfe entende-se todo
aquele que demanda em seu proprio nome a atuagdo de vontade da lei, contra aquele em face de
quem essa atuacdo ¢ demandada, na célebre conceituagio de CHIOVENDA”. Como parte, entio,
consideram-se ndo sé aqueles que figuram como autor e réu no processo, mas também os
litisconsortes, o revel, os sucessores, adquirente e cessionario, tudo, obviamente, em razdo de
suas participagdoes no processo.

Parte da doutrina considera legitimo o exercicio do direito de recorrer pelo assistente, seja
ele simples ou litisconsorcial, independentemente do momento de seu ingresso na acio'’,
porquanto a preocupacio do legislador no direito de impugnar as decisdes judiciais as partes, esta
em justamente conferir esse a todos aqueles que tenham participado do contraditério, ainda que
dentro de certos limites. Protege-se, assim, a parfe, num sentido amplo e ndo restritivo, de
simplesmente, autor e réu, independentemente, ainda das diversas formas de processo, para o

qual o conceito de parte permanece inalterado’".
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Nesse particular, interessante o posicionamento de TERESA ARRUDA ALVIM, que entende
estar legitimado a recorrer todo aquele que pudesse ter ocupado a posicao de assistente, simples
ou litisconsorcial, ndo na qualidade de parte, mas sim de terceiro interessado. Mas, se estivesse no
processo assistente, assim recortetia .

Outra parcela, contudo, limita o exercicio de recorrer do assistente sizples a atividade do
assistido”. Como na doutrina, a jurisprudéncia nio confere orientacdo unianime sobre o
tema, adotando posi¢des opostas, o que apenas demonstra quio notavel é a discussio acerca da
assisténcia e da legitimidade para o exercicio do direito de recorrer.

Pela legitimidade do assistente simples para interpor recurso quando ndo o tenha
manejado o assistido, seguem-se precedentes da Terceira e Sexta Turmas do STJ, em que pese
vedarem, porém, tal exercicio, quando haja expressa manifestacio de vontade contriria do

assistido:

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTENCIA SIMPLES. INTERPOSICAO DE RECURSO.
POSSIBILIDADE. INTELIGENCIA DO ART. 52, CPC. A regra inserta no art. 52 do
CPC ¢ expressa no sentido de que o assistente simples ¢é auxiliar da parte principal,
possuindo os mesmos poderes e sujeitando-se aos mesmos Onus processuais, NAo
podendo, todavia, praticar atos contrarios a vontade do assistido. Segundo a melhor
exegese deste preceito, pode o assistente interpor recurso, ainda que ndo o faga o
assistido, desde que ndo haja por parte deste expressa manifestacdo em sentido contrario.
Precedentes. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, RESP 99123/PR, 6* Turma,
Rel. Min. Vicente Leal, DJU de 01.07.2002, p. 410)

“PROCESSO CIVIL. ASSISTENTE. RECURSOS. Seja simples, seja litisconsorcial, o

assistente pode interpor recursos, ainda que o assistido nao o faca. Recurso especial ndo
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conhecido.” (STJ, RESP 205516/SP, 3* Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU de
22.11.1999, p. 158, RST] vol. 128, p. 295)

Posicdo contraria, pela ndo admissibilidade do recurso interposto de forma autébnoma
pelo assistente, caminha a jurisprudéncia da Segunda e Quinta Turmas desse Colendo Tribunal,
alguns dos julgados fundados na doutrina de Hélio Tornaghi e Celso Agricola Barbi, afastam do
assistente a legitimidade para recorrer quando inexistente essa vontade pelo assistido, consoante

os precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
ASSISTENCIA SIMPLES. AUSENCIA DE RECURSO ESPECIAL DA ASSISTIDA.
RECURSO INTERPOSTO EXCLUSIVAMENTE PELA ASSISTENTE. CARATER
SECUNDARIO DA ASSISTENCIA. Clarifica-se a circunstincia de que o direito em
litigio pertence ao assistido, e ndo ao interveniente. Vale aqui novamente tomar de
empréstimo as palavras de Tornaghi, no sentido de que “a eficacia da sentenca nio
depende da intervengdo do terceiro como assistente. Dessarte, nao ha por que suspender
o processo principal, o que até se prestaria a manobras meramente protelatorias” (cf. ob.
cit., p. 228). B nitido o carater secundério do assistente, que nio propde nova demanda,
tampouco modifica o objeto do litigio. Como precisamente definiu Hélio Tornaghi, “a lei
permite a assisténcia para ajudar o assistido a obter uma sentenca favoravel” (cf.
Comentarios a0 Coédigo de Processo Civil, Ed. RT, vol. I, p. 225). Agravo regimental
improvido.”(ST], AgRg no RESP 535159/SP, 2* Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJU
de 25.04.2005, p. 280)

“PROCESSO CIVIL. ASSISTENCIA SIMPLES. AUSENCIA DE RECURSO
ESPECIAL DA ASSISTIDA. RECURSO INTERPOSTO EXCLUSIVAMENTE
PELA ASSISTENTE. E nitido o carter secundario do assistente, que ndo propde nova
demanda, tampouco modifica o objeto do litigio. A titulo de reforco, ha de se ter em

vista a sistematica processual vigente relativa a figura da assisténcia, a qual prevé, em seu



artigo 53, que a presenca do terceiro “ndo obsta a que a parte principal reconheca a
procedéncia do pedido, desista da agdo ou transija sobre direitos controvertidos; casos em
que, terminando o processo, cessa a intervencao do assistente". Recurso especial nao-
conhecido.” (STJ, RESP 491964/SP, 2* Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJU de
04.04.2005, p. 252)

“ASSISTENCIA SIMPLES AQUIESCENCIA AO TEOR DO ACORDAO
RECORRIDO POR PARTE DA ASSISTIDA (UNIAO) - AUSENCIA DE RECURSO
ESPECIAL DA  ASSISTIDA - RECURSO ESPECIAL  INTERPOSTO
EXCLUSIVAMENTE  PELAS ASSISTENTES - MATERIA DE INDOLE
CONSTITUCIONAL - AUSENCIA DE INTERPOSICAO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO PARA O PRETORIO EXCELSO - ENUNCIADO N. 126 DA
SUMULA DO STJ. Convém ressaltar, desde logo, que consta dos autos manifestacio da
Unido acerca da intima¢do do resultado do acérdio recorrido, bem como inequivoca
aquiescéncia ao teor do acérdio proferido pelo egrégio Tribunal a quo. Ora, a partir da
premissa de que as ora recorrentes foram admitidas no processo tio-somente como
assistentes simples e, ainda, que a Unido ndo interpOs recurso especial e extraordinario,
afigura-se  impossibilitado o conhecimento do presente recurso interposto
autonomamente pelas assistentes-recorrentes. Ainda preliminarmente, depreende-se que o
v. ac6érdao impugnado emite pronunciamento acerca de matéria de indole constitucional
(fls. 365/366). A propésito, as trecorrentes, ao reconhecerem esse pressuposto,
interpuseram recurso extraordinario (fls. 397/415), o qual recebeu juizo negativo de
admissibilidade (fl. 491) e, ante tais circunstancias, tampouco comprovaram a interposicio
de agravo de instrumento para o Excelso Pretério. Recurso especial nao-conhecido.”
(STJ, RESP 544730/DF, 2* Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJU de 14.06.2004, p.
201, LEXST] vol. 182, p. 177)

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTENTE SIMPLES. INTERESSE PARA RECORRER.
RECURSO ESPECIAL. Ao assistente ¢ dado exercer os exatos poderes atribuidos a



parte principal, sujeitando-se, assim, aos mesmos Onus processuais (CPC, art. 52).
Vedado, tao-somente, é o recurso interposto em manifesta contrariedade a vontade do
assistido. Recurso Especial conhecido e provido, para cassar o Acérdido recorrido e
determinar o retorno dos autos a origem, para que seja apreciado o mérito do apelo
manejado pela Unido.” (ST], RESP 260083/R], 5* Turma, Rel. Min. Edson Vidigal, DJU
de 25.09.2000, p. 135)

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTENTE SIMPLES. INTERPOSICAO DE RECURSO.
POSSIBILIDADE. CPC, ART. 52. O assistente ¢ auxiliar da parte principal, dispondo
dos mesmos poderes e sujeitando-se a0s mesmos Onus processuais. - Ao assistente
simples é permitido interpor recurso, desde que ndo haja expressa manifestacdio do
assistido em sentido contritio. - Recurso provido.” (STJ, RESP 146482/PR, 5* Turma,
Rel. Min. Felix Fischer, DJU de 31.01.1999, p. 167)

Assim como em nosso sistema processual, o Direito alemdo reputa necessirio nas
impugnacdes judiciais a presenca do requisitos de faculdade para recorrer, sendo relevante para o
presente estudo, a consideragio que faz no sentido de que o recurso interposto sem o
conhecimento e vontade da parte, tampouco por ela ratificado, é inadmissivel por falta desse
pressuposto processual da legitimidade’™.

Relevantes, portanto, sao as condigdes decorrentes da legitimidade para o exercicio do
direito de recorrer, notadamente em sua avaliagio para com a assisténcia, simples ou

litisconsorcial.

V. O interesse.
Assim como a legitimidade, o znferesse em recorrer em muito se aproxima do interesse
processual reputado como condi¢do da ag¢lo, e que, em sede de impugnacio de resolucio judicial,

se lhe apresenta com novo elemento adicional, decorrente do gravame ou prejuizo que essa tenha
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proporcionado a quem dela recorre. Leciona BARBOSA MOREIRA™ que o interesse provém da
juncdo de dois fatores distintos, basicamente equacionados como sendo a obtencido de resultado
pratico mais vantajoso ao recorrente através da impugnacdo, bem assim que essa vantagem
somente alcangard com o manejo do recurso. Tudo isso, no entender do emérito processualista,
ao abrigo do binémio #tilidade da providéncia judicial de que se vale o recorrente e a necessidade da
via cleita para obté-la. Em verdade, essa orientacdo ja era de ha muito tratada com primazia na
doutrina de SEABRA FAGUNDES'®, quando afirmava que o interesse a reforma da sentenca se
caracteriza pela wtilidade que o novo pronunciamento possa vir acarretar ao caso em debate. A eles
se soma, também, dentre outras, a doutrina do Ministro LUIZ FUX que diz ser esse pressuposto
de admissibilidade recursal, mensuravel a luz do beneficio pritico que a impugnacio
proporcionari ao recotrente’ .

A bem da elucidagdo do tema, nos parece realmente indissociaveis o #nferesse em recorrer
com o gravame advindo da resolucdo judicial, pois ha de se vislumbrar um prejuizo ou lesdo
causada a parte. Impende ressaltar, entretanto, que nenhuma relagdo ha entre o interesse em
recorrer e a fundamentacdo do recurso, eis que a lesdao ao direito da parte que justifique a revisdo
do provimento atacado, serd matéria de discussao do mérito recursal”.

Inobstante, considerando ser esse um dos mais delicados requisitos de admissibilidade
recursal, dele se ocupa a literatura processual com mais afinco, especialmente sobre o primeiro
fator citado por SEABRA FAGUNDES e BARBOSA MOREIRA, o da w#ilidade, em que se subdivide em
razdo de questGes formals e materiais.

Se tem asseverado que o prejuizo ou gravame enfrentado pela parte com a resolucdo
judicial desfavoravel e que justifica a impugnacdo, decorre da sucumbéncia, que nada mais ¢ do
que justamente a desconformidade entre a pretensdo e o resultado obtido com o provimento.
Aqui, entdo, cumpre discorrer brevemente sobre a férmula adotada pelo Cédigo de Processo
Civil quando refere-se a parte vencida. Ora, divida alguma nio ha, de ser vencida a parte que tenha

obtido decisao desfavoravel a pretensdo posta em juizo, repelida parcial ou totalmente, ou até
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mesmo a colocado em situacio diversa aquela em que se encontrava antes da demanda. Aqui se
discute, entdo, o critério formal da sucumbéncia, dentro do que foi pedido pela parte e do que foi
efetivamente concedido na sentenca’”. Mas a questdo, entretanto, nao se resolve nesses limites,
pois havera hipdteses em que a parte também sera vencida, quando a decisio ndo lhe
proporcionar, na pratica, aquilo tudo que estava a esperar com o processo, mesmo que nao tenha
ocorrido gravame ou prejuizo. Tal se justifica quando para a parte ndo se mostra a resolu¢io
judicial como a melbor solucdo para o litigio, facultando-se-lhe entlo, o direito de impugna-la para
que obtenha decisdo mais favordve/ do que aquela anterior.

Aqui se caracteriza a utilidade do novo julgamento, sob o prisma da sucumbéncia
material, e considerada ainda, por NELSON NERY JR., como a soma de varios critérios distintos,
eis que a simples desconformidade da decisdo, ndo basta, por si s6, para caracterizar a
sucumbéncia®.

Por fim, no que toca ao critério da necessidade a justificar o interesse recursal, o cerne da
solucdo se encontra em considerar e admitir o recurso como o znio meio capaz de impugnagio
da resolucdo judicial, pois que, se outra via houvesse, qualquer que fosse ela, e possibilitasse a
parte obter a mesma protecio, deixaria ele de ser necessario e demandaria na auséncia de
interesse em recorrer.

Seriam esses, em suma, os conceitos de legitimidade e interesse atinentes aos recursos e
que ao trabalho interessa, cabendo, razao disso, avaliar acerca do exercicio de impugnagio judicial

do INPL

VI. O exercicio do direito de recorrer do assistente simples.

Como avaliamos em trabalhos anteriores e alhures mencionados, a assisténcia simples,
contida no art. 50 da lei instrumental, caracteriza-se, precipuamente, pela intervencao voluntaria
de terceiro que, motivado por interesse juridico, compde a lide para buscar sentenca favoravel a

uma das partes, autor ou réu, auxiliando nessa obtencao.
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Dessa forma, caminha para a demanda com o intuito de colaborar para que a prestaciao da
tutela jurisdicional seja benéfica e favoravel a parte que assiste, posicionando-se, processualmente,
a0 lado do sujeito ativo ou passivo na demanda, a ser equacionado conforme sua escolha.

Nesse tipo de intervengio, como orientava FREDERICO MARQUES®, o “ferceiro interveniente
se encontre com uma das partes no processo, em relagio tal que o desfecho desfavordvel da lide, embora nao
produzindo o efeito de coisa julgada quanto a ele, tornaria depois mais dificil, se ele nao interviesse, a defesa de sen
direito.”

Igual forma doutrinaria é acentuada pelo Min. ATHOS GUSMAO CARNEIRO, ao definir que
a intervencdo do assistente nao lhe gera possibilidade de formular pedido em prol de direito seu,
pois atua como simples szjeito do processo e nio parte™.

Outrossim, no que concerne ao pressuposto inerente ao instituto, sem o qual nao se lhe
autoriza, configurado no interesse juridico, e apenas esse®’, advém obrigatoriamente da relacio
de interdependéncia que possuem a parte e o assistente, de modo que a sentenca proferida lhe
favorecera ou prejudicara juridicamente.

LIEBMAN, entretanto, fez apreciacio pouco diversa, definindo que o interesse também
poderia ser de fato, tendo maior incidéncia do que o juridico™, mas que, na verba legislativa patria
resta afastado, delimitada tio somente a qualificacdo do interesse eminentemente juridico.

Consoante dantes asseverado, ha quem, de um lado sustente legitimo o exercicio do
direito de recorrer pelo assistente, seja ele simples ou litisconsorcial, independentemente do
momento de seu ingresso na mesma, pois seria preocupac¢io do legislador o direito de impugnar
as decisOes judiciais as partes, mormente aqueles que tenham participado do contraditério. Mas ha,
também, quem contrariamente, submeta o poder de recorrer do assistente simples a atividade do
assistido.

Pois bem. E inegavel que ao assistente simples, se lhe conferem poderes processuais

limitados, e que ocupa um posi¢io subordinada a atuacido do assistido, especialmente no que
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tange a discussdo sobre direito material que dependa do consentimento e aprova¢ao desse. Por
essa razdo e por atuar como sujeito do processo, sem nada pedir em prol de direito subjetivo seu,
entendemos nio competir ao assistente simples a pratica de qualquer ato contrario ou incompativel
com a vontade manifestada pela parte assistida.

Transmudando essa orientagdo a seara recursal, é inafastavel concluir-se que, havendo
omissdo da parte assistida ao direito de recorrer, ndo caberia e faltaria legitimidade e interesse ao
assistente para a interposicao de qualquer recurso. Ou melhor, que somente compete ao assistente o
exercicio de recorrer quando também o manifestar a parte que assiste.

Ha evidéncia, estando a atividade processual do assistente relacionada diretamente aos atos
praticados pelo assistido, a vontade deste em aceitar o provimento judicial que lhe foi
desfavoravel, retira toda e qualquer valia aquele, de, contrariamente, recorrer da decisao. E tal ndo
poderia ser diferente, pois a amazonica clareza que foi dada ao art. 53 do CPC, espanca qualquer
davida a respeito.

Referido dispositivo traga a autonomia de a¢do da parte assistida na relagdo processual,
que veda ao assistente adesivo a pratica de ato contrario a vontade daquela, com a simples e 6ébvia
razao de ser ele um mero aderente da relagio posta em juizo.

A essa orientacdo se aproveita o exercicio do direito de recorrer, sendo induvidoso
afirmar que o recurso do assistente simples, depende de obrigatéria interposicao de recurso pelo
assistido, pena de, ndo havendo este, implicar auséncia de pressupostos recursais especificos.

Com efeito e por que 6bvio, se deixa o assistido de recorrer, de manifestar contrariedade
ao provimento judicial que lhe tenha causado qualquer gravame, ou mesmo que interposto o
recurso, desiste do mesmo, nao podera o assistente nem recorrer, nem seguir com a agao.

E nem podia ser diferente também por que o assistente simples nao ¢ atingido pela coisa julgada
material, pois a lide ndo discute direito propriamente seu. Logo, seu exercicio do direito de
recorrer esta atrelado a vontade do assistido, coibida sua atuacdo isolada. Seu interesse se limita e

encerra onde cessa o interesse do assistido. Desse ndo vai além, nem se sobrepde.
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VII. O INPI e o exercicio do direito de recorrer.

Feitas tais pondera¢Ses, cumpre examinar a atividade recursal do INPI enquanto assistente
simples, e sua ocorréncia nas relagdes processuais. Inicialmente, com a vénia dos ilustres juristas,
nos afastamos da orientacdo que admite ao assistente, qualquer que seja sua forma de intervencio
no processo, o direito de impugnar as decisdes judiciais, em obediéncia ao amplo contraditério.
Somos, ao contrario, filiados ao entendimento de que, ao assistente adesivo se lhe assegura o
exercicio do direito de recorrer, desde que assim também o faca o assistido, ou que nido se
contraria expressa manifestacdo da vontade desse. Ou seja, a legitimacdo do assistente adesivo
para impugnar as decisoes judiciais esta atrelada, obrigatoriamente, a atividade exercida pelo
assistido.

Ao INPI, ja foi dito, tracou o legislador especial norma de natureza processual
equivocada, quando pretendeu definir sua posicdo processual nas agdes anulatérias e tornar
obrigatéria sua nfervengdo nas mesmas, pois que renunciou faculdade prevista no art. 50 do CPC
para a assisténcia. B, ao deixar de lado a citacao do INPI, afastou também os requisitos exigidos
para o litisconsorcio passivo necessario do art. 47 do mesmo Codex.

Daf por que concluimos que a zntervencao do INPI prevista nos arts. 57 e 175 da Lei
9279/96, ainda que tornada obrigatdria, caractetiza-se como simples ou adesiva, nos moldes do art. 50
do CPC. Assim considerando sua admissdo na controvérsia processual instaurada nas agoes
anulatérias de direitos da propriedade industrial, e consoante os escritos até aqui lancados,
relevamos que a autarquia é dado o exercicio do direito de impugnar as decisdes judiciais nos
estritos limites da atividade da parte que assiste.

Ou seja, lhe é possivel recorrer das resolugoes judiciais sim, mas apenas e tdio somente, se
assim também o fizer a parte assistida. Por essa razdo, sequer cogitamos a possibilidade do INPI
interpor recurso autobnomo, vedado em razdo de sua atuacdo na relagdo processual na forma
adesiva.

E que nio seria certo admitir e afirmar que o INPIL, como mero assistente simples, pudesse,
ainda que ao palio de possuir interesse na correta aplicagio da lei que regula direitos e obrigacdes

relativas a Propriedade Industrial, exercitar qualquer ato contrario a vontade da parte assistida, ou



contra eventual contumdcia processual dessa, com o que estaria agredindo flagrantemente as
disposi¢des legais. Por que ingressa em lide alheia e ainda que lhe interesse seja vencedora uma
das partes, sua atividade estd, obrigatoriamente, subordinada a atividade dessa, somente podendo
exercer o direito de impugnar as decisdes judiciais se nio lhe vedar ou assim o permitir aquela®.
Careceria ai, de lgitimidade.

Necessario considerar, também, que a coisa julgada ndo atinge diretamente ao assistente
simples (art. 50 do CPC), pelo singelo fato de estar em julgamento direito do assistido e ndo seu,
atingido-lhe somente os efeitos reflexos, gue inclusive existiriam sem sua intervengdo.

Desta forma, ndo nos assusta afirmar que ¢ vedado ao INPI o exercicio autbnomo e
isolado do direito de recorrer, quando nio o tenha feito o assistido, pois buscara a reforma de
decisio que, em verdade, nenhum prejuizo ou gravame trouxe a direito material seu. E cuja
eficacia material da coisa julgada também ndo lhe atinge.

Sendo, por certo, os direitos de propriedade industrial de natureza eminentemente
privada, cuja anulabilidade depende de pronunciamento judicial por provocagdo da parte, a
atuacdo do INPI nessas a¢des tipicas esta restrita a atuagdo da vontade da parte que vier a assistir,
quer na agao de conhecimento, quer na fase recursal.

Outra consideracio que se pode tecer relevante a orientagdo aqui versada, diz com a
auséncia de sucumbéncia material do INPI, a justificar a interposicdo de recurso de forma isolada,
sem que o faca o assistido, pois ausente o zuzeresse. Por que nenhum gravame maior ou prejuizo
lhe acarreta a decisao que anula direitos de propriedade industrial da parte, pois quando muito, se
lhe determina seja oficiado para proceder anotacGes formais.

Para que se verifique o znteresse na impugnacgao da resolugdo judicial, deve o recorrente
demonstrar que somente com essa ¢ que alcangard proveito ou beneficio maior, do que aquele
que verificou com a decisdo. Mas a afericio da sucumbéncia deve-se dar de forma objetiva e
absoluta, respondendo a elementos precisos que demonstrem a ocorréncia de gravame ou
prejuizo, nao sendo suficiente simples assertivas de sua ocorréncia na decisdao, pois o sistema

processual reputa obrigatéria a existéncia efetiva e real da desvantagem advindo com a decisdo. E

85 NERY JR., Nelson. Tesria..., p. 309.



como visto, do ponto de vista material, ndo se vé sucumbéncia na atuagdo do INPI nas a¢bes
anulatorias.

Nio podemos deixar de concluir, entio, que, inexistindo vontade da parte - titular do
direito - em postular reforma da decisio que eventualmente lhe tenha ocasionado gravame,
descabe ao INPI, pleitea-la de forma autdénoma, carente de legitimidade e interesse, pena de
agressio ao art. 6° do CPC.

E que se aplicam a0s recursos a mesma orientagio tragada no art. 53 do CPC, pois a
contumacia da parte assistida se identificam, por analogia, com a desisténcia de agdao, ou até
mesmo com o reconhecimento do pedido, pois sua vontade estd em ndo impugnar a resolucdo
judicial que lhe foi imposta. Aqui, como naqueles casos do dispositivo processual citado,
encerrar-se-ia a demanda e cessaria a intervencao do assistente. Endossando essa orientacio vem,

a proposito, julgados do Eg. Tribunal Regional da 2* Regiao:

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTENTE . LEGITIMIDADE PARA RECORRER. O
INPI argiiu a ilegitimidade para figurar no processo como parte, sendo acolhida sua
preliminar e admitido na relagdo processual como assistente . Conformando-se o assistido
com a sentenca, ndo tem o assistente legitima¢do para recorrer. Recurso nio conhecido,
condenando-se o INPI ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa (artigo 17,
IV e VII, do CPC), actescida de 20%, nos termos do artigo 18, § 2° do CPC.” (TRF 2*
Regiao, Ap. Civ. 97.02.31073-3, 5* Turma, Rel. Juiz Guilherme Calmon Nogueira da
Gama, DJU de 09.08.2004, p. 112)

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO INPI CONTRA DECISAO QUE NAO
RECEBEU, COM BASE NO ART. 53 DO CPC, APELACAO OFERECIDA PELA
AGRAVANTE EM PROCESSO EM QUE A 1 AGRAVADA OBJETIVAVA A
ANULACAO DE REGISTRO EM FAVOR DA 2, COM DESCONSTITUICAO DE
SEU DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INVOCACAO, NO ATO
JUDICIAL IMPUGNADO, DA SITUACAO, DA AUTARQUIA, DE ASSISTENTE



DA RE, ORA 2 AGRAVADA, QUE DESISTIRA DE SEU APELO.
IMPROVIMENTO DO AGRAVO, EIS QUE COM A CITADA DESISTENCIA,
CESSA A INTERVENCAO DO ASSISTENTE, DITO SIMPLES . NAO-
CARACTERIZACAO DA POSICAO DE ASSISTENTE QUALIFICADO,
EQUIPARADO AO LITISCONSORTE, POSICAO QUE NAO FORA
POSTULADA, NEM REQUERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. O INPI, no
exercicio de suas atribuigbes, ndo age ex gfficio, nem pode, de forma espontinea, em face
da renuncia de seu direito, pelo titular do registro, manté-lo com o transito em julgado da
sentenca que desconstituiu o registro, esta definitivamente desfeito esse. A ulterior
formalidade de cancelamento ¢ execu¢do impropria.” (TREF 2° Regido, Ag. Inst.

90.02.25035-5, 2* Turma, Rel. Juiz D’Andrea Ferreira, DJU de 24.10.1991, p. 26494)

Relevante acentuar, no primeiro julgado supra, foi aplicada a pena de revelia ao INPI, por
sua atitude processual francamente contraditoria de arguir em defesa a ilegitimidade como parte,
e apo6s admitido como assistente adesivo, interpor recurso de decisao em que ocorreu aceitagdo e
contumicia pela parte que assistiu. Hsse precedente é de extrema relevancia, pois vem ao
encontro de escritos que lancamos anteriormente, em que contestivamos a atua¢ao do INPI nas
acoes anulatorias, ora postulando por sua inclusio na lide na qualidade de assistente, ora adotando
posicao tipica de parte ao ofertar Excecdo de Incompeténcia nas a¢des aforadas perante as se¢oes
das Justigas Federais de outros estados que nao o Rio de Janeiro, o que, per se, acarretava sensiveis
prejuizos processuais e atraso na prestacdo jurisdicional, inclusive porque, nesses dltimos casos,
julgado procedente o incidente, alterava sua posi¢ao inicial e postulava pela inclusao na lide como
assistente, para eximir-se dos 6nus sucumbenciais.

Ao que tudo indica, estdo os Tribunais atentando para essas ocorréncias, 0 que esperamos
leve o INPI, a reavaliar, daqui em diante, sua atuacdo processual nas a¢oes anulatérias, a bem da
resolucdo do direito e da justica.

Isto posto e considerando que o exercicio do direito de recorrer deve obedecer aos
pressupostos referidos, e nas hipdteses de assisténcia simples estdo vinculados expressamente a

atuacdo da vontade da parte assistida, somos de reconhecer, inequivocamente, que somente



compete ao INPI recorrer das decisdes quando o assim fizer também, a parte a quem assistiu na
relagdo processual, vedada sua atuacgdo isolada, ou contraria aos interesses daquela.

Conclui-se assim que, em impugnando o INPI determinada decisio judicial, seja de forma
autbnoma, seja contraria a vontade da parte assistida, ter-se-ia, inegavelmente, que passar pelo
veto do juizo de admissibilidade, ndo conhecimento da matéria por auséncia de requisitos formais
processuais, razio da orientacdo exposta e que nos conforta, atrelada ao ordenamento processual

vigente.



“A Agdo Judicial para Obtengdo do Reconhecimetno do Alto Renome de Marca”

I. Introdugio.

Com o advento do art. 125 da Lei 9279/96, que trouxe novel otientacio sobte protecio
especial em todos os ramos de atividade assegurada as marcas registradas em nosso pafs e
consideradas de alto renome, afastou-se o legislador, em muito, do registro especial previsto no
art. 67 do antigo Codigo da Propriedade Industrial, das marcas notérias.

Essas, para obtencdo da protecdo, deveriam preencher determinados requisitos e
submeterem-se a exame administrativo rigoroso de admissibilidade de parte do INPI de acordo
com norma interna e, face a alteracdo legislativa, que passou ao largo do carater atributivo de
registro especial para disticos consagrados, passou a receber novo tratamento com relagio as
sinais agora denominados de a/fo renome. Entretanto, dando-lhe carater subjetivo e declarativo que
recaiu sobre marcas dessa natureza, por que apenas ¢ tdo s6 exigiu o legislador para conferir a
protecdo a existéncia de registro e que seja considerada de a/to renome, nos parece saudavel o
estudo sobre a forma de saneamento dessa lacuna legal, e, se necessario for, através tutela
jurisdicional para dirimir tal questio. Dai surge o questionamento sobre a possibilidade e qual o
tipo de demanda judicial seria adotada visando a obtencdo de reconhecimento de alto renome de

determinada marca.

I1. Das espécies de agdes e eficacia de suas sentengas.

O processo civil brasileiro, assim como o de outros paises que adotam o direito objetivo,
dispbe de diversos tipos de provimentos jurisdicionais, cada qual com seu efeito préprio. Sem
pretender examinar amiude doutrinas processualistas que definem e estudam os provimentos,
suas cargas de eficacia, etc., por ndo ser esse o objetivo do trabalho, optamos por seguir a
doutrina dominante que adota a existéncia de trés espécies de acOes, assim classificadas quanto a
forma de atuagio do estado em dizer o diteito, nominadas como acio de cogrigio/ conhecimento,
executiva e cantelar. Numa singela anilise, temos que demandas de conhecimento tém por objetivo

precipuo obter do estado (na pessoa do julgador) a tutela para o conflito posto em discussio. As



demandas de conteudo executivo visam garantir ao beneficiado um provimento que modifique o
mundo fatico e tornem efetiva a relagdo juridica do conflito. Ja as agGes cautelares sio medidas
especiais que tendem a conservar o estado dos fatos, fazendo possivel a efetivacio do direito
posto em discussdo em outra demanda.

Para o presente estudo, ativemo-nos aos provimentos de natureza cognitoria, face ao
provimento que buscamos obter dantes referido, razio porque nos aproximamos mais da
doutrina tradicional, aquela seguida por Liebman, das a¢des puras, que prega demandas de
conhecimento com sentencas que geram efeitos declaratdrios, constitutivos e condenatdrios™. Para cada

provimento, existira um efeito, que se fara sentir com a coisa julgada formal e material.

III. Da agdo e sentenga declaratoria.

O diploma processual civil patrio tem a figura juridica da denominada agdo declaratéria
estampada no seu Artigo 4°, quando define que o direito do autor limitar-se-a a sua declaracio.
Tal disposicao legal é mumerus clausus e define em que momento dar-se-4 a declaracdio como
garantia jurisdicional.

O direito, assim, esta limitado a declarar a existéncia ou nio de uma relacio juridica ou
autenticidade ou falsidade de documento. Mais explicativa é a doutrina DE CELSO AGRICOLA

BARBI, a0 nosso sentir o melhor estudioso patrio da matéria:

“Chega-se, assim, a conclusao de que a sentenga declaratéria é aquela que apenas da a
certeza oficial sobre a relagio deduzida em juizo; nenhum outro efeito especifico tem ela,
salvo o de acabar com a incerteza, declarando a existéncia ou a inexisténcia de uma

A , .
relagdo juridica, e, excepcionalmente, de um faz.”

86 Pontes de Miranda quando estudou a classificagio processual da agio e sentenca, definiu a existéncia de mais dois

tipos de provimentos jurisdicionais, o mandamental e o executivo “lato sensu”. Para esse autor, as sentencas, seja
qual for a garantia, possuem todas as eficicias. A carga eficacial preponderante é o pedido principal do autor.
Entretanto, nos parece mais aceitavel a colocagido de que as agdes possuem na verdade um conteudo misto, ou
seja, possuem varias eficicias, mas nem sempre possuem todas as eficacias.

87 Agdo Declaratdria Principal e Incidente, pg. 05, Editora Forense.



Adotemos a disposi¢io de lei e a doutrina ao tema em discussdo. Sdo atraentes as
garantias concedidas pelo provimento jurisdicional advindo com a Acdo Declaratéria, se
considerarmos que 0 n0sso objetivo ¢ justamente o de ver declarada a condigdo de alto renome 2
determinada marca, pondo fim inclusive ao estado de incerteza de um direito. Ainda mais quando

acionamos o magistério do autor dantes referido, mesma obra, pgs. 101:

“Quando a inobservancia do direito consiste ndo na transgressiao, mas na falta de certeza,
¢ necessaria para seu restabelecimento a elimina¢do deste obsticulo, o que se faz para a

garantia jurisdicional consistente na declaragio de certeza.”

Entretanto, ainda que possamos considerar o caso concreto fundado nesse objetivo, nao
podemos confundir esse com uma simples declaracdo, tal qual a obtida com o manejo dessa
modalidade de acio.

Inicialmente, por ndo estarem presentes os pressupostos legais para a busca desse
provimento. Em segundo, porque a eficicia da agdo declaratéria ndo alcangaria o objetivo
almejado, pois a declaratéria exaure-se em si mesma, apenas declara qual seja a certeza.

O interesse de agir por meio desse tipo de procedimento envolve necessatiamente (pot
disposi¢ao legal), a ocorréncia de um estado de zncerteza quanto a possibilidade de existir ou nido
determinada relagao juridica. Claro que a doutrina e jurisprudéncia também vislumbram a
incerteza quanto a um direito, entretanto a sentenca com natureza declaratéria apenas fara o
acertamento, correcdo dessa incerteza. Se inexistem ddvidas quanto a existéncia ou niao de uma
relagdo juridica ou direito, nao cabe ac¢io desse tipo.

Ora, hd de concluir-se que a auséncia de um direito atributivo especial e o aguardo na
solucdo e reconhecimento administrativo para a condi¢ao que se lhe sujeita, gera, na maioria das
vezes uma Zzcerteza, ou seja, serda ou nao aquela marca agraciada pela condicio de alto renome. E,
como visto, se ha imerteza quanto ao direito, ha possibilidade de postular uma garantia
jurisdicional com carater declaratério. Nao nos parece assim tao simples.

Ainda que o objetivo principal seja uma eventual “declaragio” judicial de alto renome de

uma marca, em verdade, esse pedido nio passa de um fato atributivo, um direito.



Quer dizer, a incerteza ndo decorre de uma relacio juridica sob a qual ha uma séria
davida, até porque aquela inexiste.

Ora, se a condi¢do de alto renome ¢é um fato antecedido por um direito, nio cabe essa
consideracdo através agdo declaratoria, porque tal demanda ndo se presta para declarar sobre
simples fato. A lei ndo preve a declaragdo da existéncia de um fato, ressalvados somente aqueles
casos que envolva a falsidade ou identidade de documento. E nesse sentido tem andado a

jurisprudéncia vigente:

“A acdo declaratéria ndo se presta a elucidagdo de fatos controvertidos ou passiveis de
alguma dudvida sobre a real existéncia dos mesmos, salvo no que se refere a falsidade ou

autenticidade de documento.” *

~ ~ ., . . , . 89
“Os fatos ndo sao suscetiveis de acertamento por meio de declaratéria.”

E mais importante ressaltar ainda, que a acdo declaratéria ndo cria o direito de
propriedade, adquirido na forma do diploma civil. A sentenca com essa carga de eficicia vem
dizer, no conflito de interesses, que a propriedade ¢ de uma ou outra parte, em virtude de sua
aquisicdo na forma da lei. Entretanto essa decisdo s6 tera efeitos entre as partes, o que para o
caso em estudo de nada adiantara, pois ndo prevenira conflitos futuros.

E por sua natureza, ndo pode ser executada, pois apenas restabelece o direito ofendido
pela incerteza e a declaracdo refaz a ordem juridica. Em termos praticos, a senten¢a declaratoria
apenas diz a certeza do direito ou da relagio. Nio tem o cariter de impingir ao demandado
qualquer determinacdo. Assim, nada obsta que, apés uma eventual sentencga declaratéria de alto
renome de marca, ou seja, declaracio da certeza, que terceiro ou mesmo aquele contra quem
operou-se a coisa julgada, venha a violar o direito ou recusar-se a agir em conformidade com o

direito reconhecido da sentenca.

8 RT 654/78
8 RTJERGS, 133/251



A doutrina tem-se posicionado do sentido de que declarada a cerfeza oficial, esgota-se a
funcdo jurisdicional, pois nada mais é necessario para que seja eliminada a inobservancia do
direito, entretanto, para efeitos praticos, entendemos que a a¢do declaratéria ndo se afigura como
medida cabivel para obtencio de provimento jurisdicional para considerar-se uma marca como de
alto renome, pois dada a limitagdo legal e a eficicia da sentenca proveniente dessa demanda, o

objetivo ndo sera alcancado.

IV. Da agdo e sentenga constitutiva.

Nio nos perderemos em maiores consideracGes sobre as acOes chamadas constitutivas,
bem assim a eficacia de suas sentencas, posto que na origem de seus conceitos ja podemos
vislumbrar sua inaplicabilidade para o caso em questdo. Isso deve-se ao fato de que as ag¢Ges
constitutivas visam apenas e tdo somente a modificacio de um estado juridico. Esse tipo de a¢io
¢ oponivel para os casos em que, com ou sem intervencao do estado, originou-se entre individuos
determinada situacdo juridica que, para seu desfazimento serid necessaria a presenca daquele,
ainda que as partes estejam de acordo. F demanda comum para discutir os direitos indisponiveis,
como, ug, o casamento. As sentencas proferidas nessas ag¢des declaram o direito e,
consequentemente, criam, modificam ou extinguem a relagdo ou situagao juridica posta em causa.

Ao nosso ver, ndo se presta para a obten¢io de reconhecimento judicial de alto renome
de uma marca, pois nio estd configurada uma relacdo juridica que necessite a intervencio do
estado para dizer da sua modificagdo ou extingdo. Ademais, a inobservancia do direito objetivo

pode ser corrigida sem a tutela jurisdicional, ainda na esfera administrativa.

V. Da agdo e sentenga condenatoria.

As agbes de conhecimento com natureza cominatdria / condenatéria fazem com que as
ordens judiciais sejam proferidas com carater imperativo, coativo. Dai sua principal caracteristica,
de impingir ao vencido um cumprimento, sob pena de nido o fazendo, ser-lhe aplicada uma
sancdo. Tais demandas encontram-se afiguradas em nosso Cédigo de Processo Civil no Artigo

287. O interesse do autor repousa no pedido, propositura da acio condenatdria, cuja sentenca



serd alcancada com o provimento jurisdicional naquela reclamado. Serd imposta uma prestacio,
obrigacdo ou pratica de determinado ato.

Mais importante que a analise da agdo propriamente dita, é o estudo em si dos efeitos da
sentenca condenatéria. Como presente nas sentencas declaratérias, os comandos com cunho
condenatério comportam a declaragio de certeza de existéncia de relagio juridica, com o
diferencial de que possibilitam a execuc¢do da ordem judicial, que obrigue o seu cumprimento. Ou
seja, a declaragio é acrescentada de uma condenagdo. Deve cumprir a obrigacdo. MOACYR

AMARAL SANTOS define que as sentengas condenatérias possuem dupla funcio:

“..uma, que é comum a todas as sentencas, ao declarar o direito existente — fungio
declaratiria; outra, que lhe é propria, consistente na aplicacio da sangdo — fungio

. 90
sancionadora.”

Conclui-se, entdo, que a sentenca dessa natureza especifica uma san¢do para o caso de o
vencido deixar de cumprir a obrigacdo. A propriedade intelectual, como ¢é sabido, esta inserida no
ramo do direito das obrigacdes, pois em verdade todas as demandas que envolvam violagdes aos
direitos dela decorrentes, tém por objeto sempre o cumprimento de uma obrigacio. Neste
sentido foi o entendimento, quando do estudo relativo ao instituto da Antecipagiao de Tutela,
onde o § 3 do Artigo 461 do Codex que cuida da tutela especifica das obrigacdes de fazer e nio
fazer, foi considerado como aplicavel para as agdes de contrafagio e concorréncia desleal. ”!

Configuremos essa acdo no estudo presente. Como referido, estamos por objetivar a
obtencio de um comando judicial que reconhe¢a uma marca como sendo de alto renome e tenha
a prote¢do especial do Art. 125 da Lei 9279/96, ou seja, uma declaracio judicial seguida de uma
ordem de cumprimento. Ja fol analisado que a ac¢do declaratéria, por sua natureza e requisitos,

ndo se presta para esse objetivo, entdo, parte-se da premissa que a hipétese versa sobre acdo

90 Comentirios ao Cddigo de Processo Civil, IV Vol., pg. 430, Forense.

o J.E. Carreira Alvim, Antecipagio da Tutela ¢ Medidas Cautelares em Propriedade Industrial, Palestra proferida no XIX
Seminario Nacional de Propriedade Industtial — Rio de Janeiro / R], iz Anais 1999, pg. 23.
Ricardo Pinho, A Antecipagao da Tutela nas Agoes em Matéria de Propriedade Industrial, in Revista da ABPI, n°. 19,
pg.03, Nov/Dez de 1995.



condenatoria. Faz-se necessario assim, determinar-se na espécie, as condi¢oes da acio, atinentes a
toda e qualquer demanda, independentemente de sua natureza, para que possamos configurar sua
viabilidade.

As condigoes da acdo previstas no art. 267, VI do diploma processual civil sio assim
entendidas como possibilidade juridica, legitimidade das partes e interesse de agir. A doutrina tem
pacificado o entendimento de que admite-se e presenca do primeiro requisito respeitante ao
provimento jurisdicional buscado ou o bem juridico a ser tutelado, desde que seja admitido pelo
ordenamento juridico. E para que ndo concorra essa condi¢do da agdo, o provimento
jurisdicional pretendido ndo pode estar vedado ou proibido pelo norma legal vigente.

Ao nosso ver a condicdo primeira perfectibiliza-se através a busca jurisdicional para
tutelar o bem juridico (marca), sem que para tal vislumbre-se qualquer espécie de vedacio legal
em nosso ordenamento. A acdo é um direito ptblico de obter-se um provimento jurisdicional *,
razio porque o unico empecilho de seu exercicio repousa em proibi¢io/vedacio legal,

inocotrente no caso. Neste sentido leciona CHIOVENDA:

“..se, em verdade, ocorresse um fato novo, a que fosse impossivel encontrar no sistema
das normas uma disposi¢ao aplicavel, significaria que nesse caso falta uma vontade de lei

’ . . 93
que garanta o bem reclamado pelo autor e se formara uma vontade negativa de lei.”

Nestes casos ¢ dado ao juiz através a concessao do provimento jurisdicional, cumprir a
funcdo de “legislador” e conceder o direito nio tutelado por lei. O segundo requisito, legitimatio,
esta amparado no pdlo ativo, pelo titular de um registro de marca que tenha, em seu bojo e
histéria, todas as caracteristicas necessarias para enquadrar-se dentro da protegdo especial
(aquelas que seriam préprias e lhe concederiam o antigo registro de marca notdria), e no pélo
passivo, o INPI, o qual sera obrigado a anotar em seus arquivos a condi¢dao especial dada por
sentenca. Posto isso, a ocorréncia atual ou futura de um dano, que pode perfectibilizar-se através,

vg, uma variedade de depédsitos de marcas similares em diversas classes e segmentos que nao os

92 E.D. Moniz de Aragio, Comentdirios ao Codigo de Processo Civil, 11 Vol., pg. 435, Forense.
93 Institnicoes de Direito Processwal Civil, § 2, n°. 11, 1/42



cobertos pelo registro em tela, contra os quais tenham sido apresentados recursos administrativos
invocando-se a protecdo especial, posto que niao se deseja a propagacdo dessas ocorréncias,
justifica o terceiro e ultimo requisito do #nteresse processual. Vale referir também, ao nosso sentir,
que a simples pretensdo da parte em ver reconhecido o alto renome de sua marca justifica o
interesse na demanda, independentemente da ocorréncia ou nao de atos a ela contrarios, pois a
auséncia de protecdo legal sobre um direito atributivo especial gera uma insatisfacio neste
sentido.

Ter-se-ia, entdo, na pratica, uma demanda cujo pedido repousaria no reconhecimento da
condi¢do de alto renome de uma marca posta em discussao na causa e a conseqiente prote¢ao
prevista em lei. No pélo passivo estaria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (o que
remete, obrigatoriamente, a competéncia para a Justica Federal da Secdo Judiciaria do Rio de
Janeiro/R]), que seria obtrigado a anotar em seus arquivos essa condi¢io, sob pena de nio
fazendo, ser-lhe determinado uma san¢io por descumprimento (caracteristica coercitiva,
imperativa).

Tal hipétese se nos afigura como plenamente aceitavel, posto que com a natureza
cominatéria, a declaracio seria reconhecida pela autarquia, de maneira imperativa, ou seja,
mediante o cumprimento de uma prestagdao, o que nao se alcangaria, como visto, com a sentenga
declaratéria propriamente dita. Neste caso, o INPI ver-se-ia obrigado a anotar em seus arquivos
essa condicdo para, a partir daf, em julgando os pedidos de marcas similares/idénticas aquela,
invocar o dispositivo de lei que protege os sinais especiais.

De sorte que, s.m.j., somente uma agdo com tais caracteristicas conseguiria oferecer a
garantia jurisdicional de obten¢do de declaracao de alto renome a uma marca registrada, face a
existéncia de um titulo executivo judicial que confere o pleno e real direito de ver cumprida a

determinacio.

VI. Conclusbes.
A nosso juizo nio ha ddvidas quanto a efetiva possibilidade de buscar-se provimento
jurisdicional a afim de alcangar declaracdo de alto renome. Assim também nao discordamos que o

meio processual encontrado em nosso direito se perfectibilize através da ag¢do condenatoria, dado



o cariter coercitivo/imperativo da sentenca, que obriga a parte vencida ao cumptrimento do
preceito. Certamente, o fato de obter-se um reconhecimento judicial de alto renome para
determinada marca registrada, nido impedira a acdo de concorrentes inescrupulosos, entretanto
conferira ao INPI maior poder de atuagdo administrativa para coibir tais praticas. Assim
funcionava com o registro da marca notoria.

Na verdade, a busca da tutela judicial para a concessio do beneficio conferido as marcas
especiais, serve apenas como medida mais consistente a fim de sanar lacuna legal. Parece-nos
também que, em certos momentos tais procedimentos poderdo ser mais céleres que os
administrativos, pois caso o INPI (Réu) reconhe¢a que aquela marca em litigio preenche os
requisitos de alto renome, nada mais restard ao Judicidrio sendo julgar o processo de imediato,
antecipadamente.

Dessa forma, em pouco tempo poder-se-ia obter um reconhecimento judicial de alto
renome. Trata-se, induvidosamente, de escorreito meio para protecio de marcas que ao longo do
tempo foram alcancando sucesso no mercado e que face a alteragdo na lei vigente, ndo puderam
ser agraciadas por registro especial antigamente previsto. De qualquer forma cabe aos operadores
do direito encontrarem a solu¢ao mais adequada para o caso concreto e o direito material posto

€m causa.



“Marca de Alto Renome e Resolugio - Criticas, Principios Constitucionais e A¢des

Judiciais”

I. Introdugio.

Nenhum outro tema aguga tanto os operadores do Direito da Propriedade Industrial na
atualidade, sen@o o que se relaciona as marcas de Alto Renome, suas generalidades e
peculiaridades. Desde a vigéncia da novel norma especial (lei 9279), pelos idos de 1996, duvidas
severas acometeram tais profissionais e também, por que nao dizer, o INPI, acerca de como se
procederia ao reconhecimento da condigio especial do Alto Renome a marcas registradas no
Brasil, mormente em razio da imprecisao do legislador patrio ao tragar as linhas do art. 125 do
diploma e dosa-lo de grande subjetivismo.

Referiu apenas e tdo somente que aqueles sinais distintivos que se pudessem considerar
de Alto Renome, ser-lhes-ia atribuida protecio especial em todos os ramos de atividade. Mas
silenciou sobre o meio e modo que se utilizariam os titulares desses disticos para atingir tal fim.
Ha quem sustente que tal profunda alteracdo legislativa — que em muito se afastou da previsio do
art. 67 do antigo Cédigo da Propriedade Industrial, Lei 5772/71, que conferia registro proptio de
Marca Notéria, dentro de rigoroso exame administrativo -, atende as exigéncias e anseios dos
tempos modernos, refletindo orientagdes de diversos paises.

Outros, porém, em que pese comungarem da mesma opinido, vislumbram falhas no texto
de lei, carente de aprimoramento, decorréncia do carater subjetivo e declarativo que foi alcangado
ao instituto pelo legislador, e que culminou com um sem numero de casos praticos sem defini¢io.
Tal constatagdo se verificou com a recusa da autarquia em criar um procedimento autbnomo para
reconhecimento do Alto Renome, que satisfizesse, a0 menos em sede administrativa, os
interesses dos titulares de marcas em se beneficiar dessa galhardia, que gerou situagbes de fato
insustentaveis, pois ora pronunciava-se sobre o reconhecimento incidental, ora sendo necessaria a
tutela judicial.

Nio ¢ demais lembrar os casos de marcas que obtiveram o reconhecimento do Alto
Renome através provimento judicial, sendo os mais notérios, os casos de DAKOTA e

GOODYEAR. Outros muitos adentraram ao Judiciario Federal, alguns sem decisdo, outros que



ndo tiveram o mesmo fim, #.g, os casos LYCRA, RIDER, et que ainda pendem de decisdo
definitiva dos Tribunais.

A par dessas constatacbes — em especial sobre os procedimentos judiciais que
abordaremos mais adiante e que ja foi tema de estudo anterior”- desencadeou-se verdadeiro
embate no plano das idéias com a publicacdo, apenas e tio somente em janeiro de 2004, da
Resolucao n°. 110 do INPI, que veio para normalizar os procedimentos para a aplicacio do art.
125.

Esse ato, extremamente tardio e repleto de imperfeicGes, demandou severas criticas de
profissionais da area e estudos pelas entidades representativas, notadamente porque muito aquém
das exigéncias que se faziam e fazem necessirias. Questdes extremamente controversas e
defeituosamente abordadas pela Resolu¢do, tais como a limitagdo das circunstincias para
reconhecimento do alto renome; forma de comprovacdo do ‘status’; prova negativa de que
determinada marca nio deve receber a protecdo especial; as elevadas taxas cobradas pelo INPI
para o procedimento; dispensa de novas provas caso ja tenha ocorrido o reconhecimento; o
prazo para anotag¢do; etc., servem para demonstrar nao apenas as dificuldades que permeiam a
matéria, como também a necessidade de ampla discussdo e debate entre todos os interessados,
com vistas a se obter documento habil e capaz de complementar e regulamentar o texto legal,
caso tal seja possivel.

O presente trabalho porém, visa questionamentos e discussao sobre pontos especificos da
Resolugdo e seu confronto para com aspectos de ordem legal, e também, porque alhures
mencionado, para com os procedimentos judiciais que vém sendo regularmente adotados para
obtencio do reconhecimento do Alto Renome de determinada marca, trazendo a lume os

principios constitucionais no processo administrativo.

% Foram também propostas a¢cdes para reconhecimento do alto renome das marcas ABSOLUT, ALL STAR, BIC,
BOMBRIL, CASTROL, NATURA, OMEGA ainda sem decisdo de primeira instancia.
% Revista da ABPI, n°. 48, Set/Out de 2000, p. 41-44.



I1. A Resolugio e os Principios Constitucionais — Criticas.

Ja referido, na tentativa de regulamentar e normalizar a questao acerca da concessdo da
prote¢do especial as matcas consideradas de Alto Renome, a teor do art. 125 da Lei 9279/96, a
Presidéncia do INPI baixou a Resolugdo em comento, que veio composta por diversas
determinacGes e regramentos que devem ser observados pelos litigantes interessados no curso do
processo administrativo que visem esse fim.

Considerando que o reconhecimento do Alto Renome estd, consoante o art. 1° da
Resolucdo, ao crivo exclusivo da Administracdo, temos que, para uma completa abordagem
critica da matéria, adentrar conceitualmente nos Principios Constitucionais do Processo
Administrativo.

Ao tratar-se, inicialmente da constitucionalizacdo de principios processuais, foi
identificada nova figura auténoma do direito processual, de uso cientifico e sistematico,
estudando o processo em suas relagbes com a Constituicio. Assim, chegou-se ao Direito
Processual Constitucional, marcado por dois pontos primordiais que se complementam, embora
distintos e que repousam na constituicio-processo e processo-constituigao. Nossa Carta Politica
de 1988 ¢ minuciosa e detalhada no que toca aos principios basicos do processo, e, especialmente
acerca do processo administrativo, trouxe diferente abordagem de Cartas anteriores, estampando
precisamente em seu art. 5°, LV, o principio geral do devido processo legal.

Deu-se, entdo, a no¢iao de processo administrativo no elenco dos direitos e garantias
fundamentais, percebendo-se a idéia do devido processo legal inserida no mesmo, assegurada
regularidade e racionalidade ao exercicio do poder estatal.

Voltando ao tema em cotejo, inicialmente, de se inferir acerca do sustenticulo primordial
da Resolucio, que repousa no caput de seu art. 1°, que, a toda evidéncia, fere de morte o
ordenamento, em especial, as regras que dispéem sobre o processo legislativo e aquelas
encontradas na Carta Politica.

Diz referido dispositivo que “A protecdo especial conferida pelo art. 125 da LPI, deverd

ser requerida ao INPI, pela via incidental, como matéria de defesa” (sic, grifos nossos), limitando

tal procedimento aos estritos casos de oposicio a pedido de registro de marca de terceiros, bem

assim de processo administrativo de nulidade.



Aqui, sem qualquer resquicio de duvida, nos parece que a autarquia extrapolou de suas
fungoes singulares administrativas, pois o texto sugerido faz exigéncia para além daquela prevista
na norma especial. Com efeito, nido poderia, ainda que visando regulamentacio dos
procedimentos administrativos para reconhecimento do Alto Renome de marca, determinar e
restringir, forma expressa, os meios cabiveis para tal, excluindo o direito a jurisdi¢do, inclusive, no
ambito dos deveres e nio das faculdades, ao definir o “modus operandi” ao seu livre arbitrio,
como se verifica da obrigatoriedade que impde de que o requerimento dé-se por via incidental,
em duas hipéteses apenas.

E que ao proceder dessa forma, estanca toda e qualquer possibilidade dos titulares de
marcas de postularem sobre o reconhecimento em outras vias que nao apenas aqueles dois Gnicos
procedimentos administrativos, e que, na pratica, podem apresentar-se de diversas formas. F que
outras situaces de fato podem surgir a demandar do titular uma conduta ativa de proteciao de
sua marca e obtenc¢ao desse reconhecimento, ».g, em ac¢des de infracdo perante a Justica Estadual
e/ou nas proprias agbes para obtencio do Alto Renome na Justica Federal, que nio podem
quedar desamparadas ou tidas por imprépria pelos simples dizeres da Resolugao.

Quando mais nio o fosse, e desnecessario seria pronunciar a respeito, a Resoluciao nio
tem forca legal para impor tais determinag¢des, porquanto afora criar exigéncia além daquela
prevista em lei, por sua natureza, nao tem conddo de obrigar e delimitar o campo de atuagdo do
Direito, pois refoge a sua finalidade de normatizacdo procedimental ‘interna corporis’. Ora, é da
esséncia de nosso Direito que nio existe um sé ato administrativo que se sobreponha a lei*.

A bem lembrar, tém a doutrina ensinado que os atos administrativos em geral, como a
Resolucio ora em cotejo — gue nada mais é do que uma formula pela qual se exprimem as deliberagies dos
drgaos colegiados -, dizem respeito a questdes de ordem administrativa”, podendo tio somente
descer a minucias previstas mas nao disciplinadas no texto de lei, sendo defeso, porém, criarem
de regime juridico originario. Ainda que se alegue que a Resolu¢ao em debate nada crie e/ou

altere no mundo juridico, as determina¢des constantes de seu art. 1° estdo, a toda evidéncia,

% CRETELLA JUNIOR, José. Diciondrio de Direito Administrative, Rio de Janeiro: Editora Forense, 1999, p. 399.
97 DE PLACIDO E SILVA. Vocabuldrio Juridico, Rio de Janeiro: Editora Forense, 1967, vol. IV, p. 1367.



sobrepondo-se ao texto da lei original e passando a gerar um regime juridico relativo ao alto
renome, incompativel com o ordenamento.

Passando-se entdo, ao confronto da resolucdo para com os principios constitucionais,
chegamos a conclusio de que o texto administrativo estd a ofender alguns desses primados.
Inicialmente, encontramos vulneragdo ao principio da /legalidade que define completa submissio da
Administracio as leis, devendo somente obedecé-las, cumpri-las, po-las em pratica®™, sendo-lhe
expressamente qualquer forma arbitraria de determinaciao que nio aquela prevista originariamente
no texto de lei. Ao contrario do direito privado onde tudo se pode fazer desde que a lei nido
proiba, em nosso direito publico, a Administracdo s6 pode realizar o que a lei previamente
autorize, fazendo na conformidade dos meios, formas e procedimentos nela dispostos, ou
quando muito, possa particulariza-los consoante suas ordenagoes. Mas apenas isso.

De onde se conclui, inafastavelmente, que a resolucio ao formular exigéncias e instituir
deveres e obrigacdes aos titulares de marcas de alto renome, desviou-se da orientacdo da lei.

Poder-se-ia alegar também, ofensa ao principio da finalidade, que corresponde a aplicagio
da lei tal qual foi promulgada, consoante sua razdo de ser, considerados os atos que dela destoam
como nulos, decorréncia de haver desvio de poder ou de finalidade. Este talvez nio tdo
claramente verificado, para aqueles que defendam a atuagio da autarquia frente a norma.

Mas, dentre todos os principios que se podem verificar vulnerados pelo artigo da
Resolu¢do em debate, o que de maior negagio se vetifica é o do direito de agao, igualmente
conhecido como da inafastabilidade do controle jurisdicional, e que no Direito Administrativo patrio é
denominado como controle judicial dos atos administratives, com assento no art. 5°, XXXV, que possui
dupla aplicacio: visa assegurar o livre acesso ao Poder Judiciario para tutelar direitos lesados ou
ameacados de lesdo, e por segundo, disponibiliza aos litigantes todos os meios e instrumentos
reputados necessarios para a consecu¢do da busca da tutela jurisdicional, afastando e desviando
todo e qualquer Gbice 2 mesma. E uma garantia fundamental de efetividade do processo, nio se

podendo privar o acesso e dedugdo da pretensdo em juizo.

% BANDEIRA DE MELLO, Celso Anténio. Curso de Direito Administrative, Sio Paulo: Malheiros Editores, 2004, p.
92.



Ora, a0 delimitar o campo de atuagdo e baixar expressa determinacdo de que, para
obtencdo da protecio especial do art. 125, deve ser seguido procedimento administrativo
incidental em oposi¢des ou processos de nulidade, estd o ente autarquico ferindo a norma
constitucional, privando o livre acesso ao Poder Judiciario daqueles que, por outra forma e meio
que nio a encontrada na Resolucdo, desejem ver-se agraciados com essa protecdo. Inclusive
porque, como exaustivamente ja mencionado, a lei nio traz a exigéncia contida na Resolugao.

Nem se alegue ou admita, contrariamente a esse entendimento, que tem a Resolu¢io por
finalidade regulamentar o pleito administrativo, restando assegurando ao prejudicado o uso das
acoes judiciais cabiveis quando discordarem das decisGes proferidas naquela seara, porque a
ofensa da-se na origem, ou seja, na obrigatoriedade que traz de ser o reconhecimento e prote¢ao
especial de tUnica e exclusiva competéncia do INPL. A nosso sentir, tal exigéncia ¢
despropositada e ndo encontra guarida no ordenamento.

E consoante o principio t. citado, em verificada sua vulneracio o Judicidrio tanto anulard
os atos invalidos da Administra¢gdo, como também podera impor cumprimento de obrigacdes e
determinacGes que lhe fugiram a realizagdo, pelo arbitrio descabido.

Cumpre destacar também, apenas para argumentagdo tedrica e para que nio escape a
analise completa desses aspectos, ha quem entenda que o reconhecimento deve realmente ser
avaliado de forma incidental em processo administrativo, em casos especificos, porquanto nio
haveria como o Estado dizer o direito em abstrato, porque nio configurado o interesse juridico.

Duas sdo as teorias mais atuais acerca do interesse de agir, sendo a primeira autorizadora
do ingresso em juizo decorrente da simples necessidade de obtencdo de um provimento
jurisdicional, e a segunda caracterizada pela utilidade que o provimento ird ocasionar ao autor
com a solucdo do conflito de interesses. Para a primeira sempre havera interesse quando houver
necessidade de postulacio em juizo. Ja a segunda, traz como necessidade também que o
provimento buscado seja apto para a solu¢do do litigio instaurado.

Autores de tomo afirmam também que nosso diploma processual, ainda que feito a luz da
doutrina de LIEBMAN - que define a existéncia do direito de a¢do mesmo quando o autor nido
tiver o direito que pleiteia, devendo, entretanto, preencher determinadas condigies que permitam ao

juiz julgar o mérito da causa -, contempla as duas teorias supra citadas, de acordo com a visio



juridica tracada, especialmente no que tange ao uso da acdo declaratéria prevista no art. 4° do
CPC”.

A proposito do interesse de agir, define BUZAID como sendo a “necessidade de intervencao dos
drgaos jurisdicionais, pois a parte sofre um prejuizo nio propondo a demanda’™. Assim, com a vénia dos
doutos, somos de opinido diversa a quem entenda incabivel o uso de a¢do judicial para o
reconhecimento do alto renome por falta de interesse de agir, pois considerando-se a
plausibilidade de dano e/ou ameaca de lesdo ao diteito, como também a simples pretensio da
parte em ver reconhecida e considerada essa condicdo — porque nenhuma outra exigéncia faz o
art. 125 — justificado estaria tal interesse a manifestar pleito e procedimento outro que nio
somente o administrativo. F que caberia apenas o preenchimento das chamadas condigdes da
acdo para seu ajuizamento ainda que ndo detenha o autor o direito, pois do nosso sistema, o
principio do direito abstrato de agdo.

Outro tema que salta aos olhos e carece de melhor exegese diz com conflito instituido
pelos arts. 11 e 12, no que toca a Comissdao Especial criada para decidir sobre o reconhecimento
do alto renome, que entendemos desobedecer principio do duplo gran de jurisdigio.

Tal Comissao tem por objetivo avaliar e manifestar sobre o reconhecimento ou niao do
alto renome, ap6s minuciosa analise dos motivos e provas que deverio ser produzidas para tanto,
sejam aquelas positivas, calcadas em elementos de fato, concretos, sejam as negativas.

Como proposto pela Resolucido, vird essa mesma Comissdo manifestar-se em dois
momentos distintos - exame prefacial e depois em grau de recurso - sobre o alto renome, ao que
se pode concluir, inafastavelmente, haver vulneragao ao principio do duplo gran de jurisdicao. A bem
da verdade, inexiste em nosso ordenamento, garantia constitucional do duplo grau, mera previsao
ordindria, ».g no art. 475 do CPC e, na matéria especifica, consoante disposto nos arts. 171 e 212,

§ 3° da Lei 9279/96, que prevéem, respectivamente, o reexame da causa pelo Presidente do

INPI.

9 Sobre a adogio das duas teorias no CPC, vide E.D. Moniz de Aragio, Comentdrios ao Cddigo de Processo Civil, Rio de
Janeiro: Editora Forense, 2004, vol. 11, p. 446/447.
100 BUZAID, Alfredo. Do Agravo de Petigio no Sistema do Cédigo de Processo Civil, Sio Paulo: 2* edicio, 1956, p. 88/89.



Ha que se entender por vulnerado esse principio de Direito nido porque deixou a
Resolugao de prever a utiliza¢do de recursos contra as decisdes administrativas, mas sim porque o
reexame da causa nio serd efetuado por Instancia Superior, cabendo a mesma Comissdao Especial
instituida pelo art. 11, a decisdo sobre tais recursos. Tal situacdao veda a parte interessada o direito
que tem de ver seu recurso julgado pelo 6rgio ad guem competente, e torna a futura decisdo
possivelmente cominada de parcialidade, pois sera decidida por quem ji se manifestou
anteriormente sobre o mesmo processo ¢ ja formou seu convencimento diante das provas
carreadas.

A questio suscitada esta a demonstrar, perfeitamente, a realidade confusa do
procedimento administrativo adotado para o reconhecimento do Alto Renome, seja na fase
probatoria, seja na recursal. Na primeira, serao produzidas provas unilateralmente para
demonstrar a condi¢do da marca e as razles para gozar da protecio especial, que poderd ou nio
ser acolhida pela autarquia. E, na segunda fase, virdo terceiros interessados produzir provas
negativas, onde tera a Administracio de, novamente, rever a questio juridica em discussdo,
mantendo ou nio a decisdo anterior. Tudo isso efetuado pela mesma instancia administrativa,
suprimida outra superiof.

Vide a prejudicialidade nessas questdes, porquanto forte no art. 13, restou determinado a
Comissao Especial a apreciacdo da matéria segundo as provas existentes nos autos, ou aquelas jungidas
pelo requerente da protecio, ou aquelas agregadas pelo impugnante. Ora, mas se a Comissio se
pronunciar em primeira vez no processo, admitindo e reconhecendo a questio sobre o Alto
Renome — que se trata eminentemente de matéria de fato — com que liberdade e independéncia
decisoria podera essa mesma Comissao se pronunciar de modo contrario ao julgar a impugnac¢io
de terceiro?

Certa e induvidosamente, dada a potencial parcialidade no convencimento formado
originariamente, mui dificilmente virda a Comissdo altera-lo, pois os fatos que lhe foram levados
ao conhecimento, a toda evidéncia, ndo permitirdo contraponto. Daf porque, necessario se impde
a Criacdo de Comissio de Recursos, formadas por examinadores e julgadores diferentes daqueles
que se pronunciaram na origem, a fim de garantir a justica material, ou seja, a imparcialidade e

independéncia dos 6rgios julgadores. F o que se encontra, por exemplo, no art. 134, 111, da nossa



lei instrumental, que veda ao juiz o exercicio judicante nas causas que conheceu em primeiro grau
de jurisdicdo, em que tenha proferido decisdo ou sentenga, casos em que se verifica nulidade
absoluta.

Outras criticas mais poderiam fazer parte da discussdo, mas, considerando as

peculiaridades dos temas abordados, permitimo-nos avaliar somente os ponto supra citados, para

fins de debate.

III. Os Procedimentos Judiciais e o Alto Renome.
Desde o feading case da marca DAKOTA, em que houve reconhecimento judicial do Alto
Renome pela Justica Federal da secio do Rio de Janeiro'!, mantida a sentenca pelo Tribunal

2

Regional Federal da 2* Regiio'”, com a condenagio do INPI i anotagio em seus arquivos dessa
condi¢io, vatias outras acdes similares adentraram em nossos Tribunais, visando tal finalidade.
Assim como no caso supra citado, foi também a marca GOODYEAR reconhecida como de Alto
Renome em primeiro grau de jurisdicio'”, cuja remessa ex officio ao Tribunal foi negada

. . . ., 104
monocraticamente por manifestamente inadmissivel

, provendo-se apenas o apelo do INPI para
afastar a condenacdo em verba honoraria.

Melhor sorte nio tiveram as agdes propostas para reconhecimento do Alto Renome das
marcas LYCRA'™ e RIDER', decorréncia de orientagio que tem sido seguida no Judiciario
Federal, a0 menos em instancia singular, no sentido de inadmitir o reconhecimento, razio de que
o mesmo deve ser relegado a controvérsia na fase administrativa - “ataque” a marca original -,

além de estar vedado pelo ordenamento o ‘registro’ de marcas de Alto Renome, porque a lei teria

conferido o controle desse Direito a posterior.

101 Aciao Ordindria n°. 98.0018583-6 , 22* Vara Federal.

102 Remessa Ex-Officio n°. 1999.02.01.041882-1, 5* Turma, Rel. Des. Fed. Raldénio Bonificio Costa, DJU de
24.07.2001.

103 A¢io Otdindria n°. 2002.51.01511247-6, 39* Vara Federal da Se¢do Judicidria do Rio de Janeiro/R].

104 Decisao Monocratica na Remessa Ex Officio n°. 2002.51.01.511247-6, 6* Turma, Rel*. Des®. Fed. Matia Helena
Cisne, DJU de 13.05.2004.
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Ao que concerne a analise no presente estudo, abstraidas maiores consideragbes sobre os
julgados, entendemos, nesses pontos especificos, estarem a merecer reforma. Especificamente
sobre a questdo acerca da necessidade de controvérsia administrativa, trata-se de entendimento sem
qualquer respaldo legal, exigéncia que se encontra além da orientagdo tragada no art. 125. Diz
referido dispositivo que a protecdo especial é conferida a marca que esteja previamente registrada
no pafs e seja considerada de alto renome. Exigéncia que ai se encerra, nao tratando a norma do
reconhecimento em razdo de eventual conflito, e que dird, conflito administrativo, os quais
poderiam sim ocorrer, mas nao como condi¢ao sine gua non. No particular, as decisoes judiciais
que tém caminhado nesse sentido, vulneram principio constitucional da legalidade, estampado no
art. 5%, 11, pois se a lei ndo veda, o pleito ¢ possivel com fulcro no direito e no sistema vigente.

Melhor sorte ndo assiste também as decisGes que entendem por negar utilizacdo da via
judicial para obtencio do reconhecimento do Alto Renome ao palio que o diploma especial em
vigor vedaria o ‘registro’ desse tipo de marca. Tal abordagem, por sem sombra de duvidas, ¢
equivocada e ndo guarda relagdo com as pretensdes buscadas nessas agbes. Tratando-se aqui em
especifico do caso DAKOTA, o pedido formulado dizia com a condenagao do INPI a anota¢do
em seus arquivos que a marca foi conferida a protecdo especial prevista no art. 125 da Lei
9279/96. Esse, especificamente, o objeto da agdo. Dessa feita, ndo ha se falar, como vem sendo
nas sentencas de improcedéncia, em vedagdo de registro de Alto Renome, pois nido ¢é esse o
pedido dessas a¢des. Nao buscam qualquer modalidade de registro, de forma atributiva, como era
anteriormente concedido, ao abrigo do art. 67 da Lei 5772/71. Os pleitos invocam o
reconhecimento do alto renome pelo Judiciario, com a determinacio de que o mesmo venha
anotado pelo INPI, questio essa que a propdsito, vem estampada no art. 14 da Resolucio n°.
110/04.

A toda evidéncia, sob os fundamentos que vém sendo seguidos para denegacio dos
pleitos judiciais de Alto Renome, nio se ha concordar, porque carecem de respaldo legal. Sio
contraditérios, confusos, desprovidos de fundamentagdo legal, o que até se admite, em razio do
instituto trazido pela novel legislacio. Entretanto, ndo se ha negar que a orientagdo contida na
mesma, por sua amplitude, permite a utilizagdo de todos os meios legais cabiveis para

reconhecimento do direito postulado. Nao custa rememorar que, consoante magistério de



CHIOVENDA'”, as demandas judiciais, em geral, sio atos através dos quais o autor afirma a
existéncia de uma vontade concreta da lei que lhe garante um bem, declarando dita vontade em
face do réu, a0 que necessario se faz invocar a autoridade do 6rgao jurisdicional para dizer sobre
esse conflito. E, como alhures ressaltado, estando o ordenamento ao abrigo do principio
constitucional do direito de agdo, disponibilizando-se aos litigantes todos os meios e instrumentos
reputados necessarios para a consecucdo da busca da tutela jurisdicional, ndo se ha privar o livre
acesso a0 Poder Judicidrio daqueles que, por outra forma e meio que nio a encontrada na

Resolugio, desejem obter a prote¢do especial prevista no art. 125 da Lei 9279/96.

IV. Conclusées.

Nio haveremos de negar, a par das criticas feitas no presente trabalho que visam apenas
contribuir para o aperfeicoamento do novel instituto marcario trazido com a lei vigente, que a
Resolucao, ainda que tardia e com imperfeicGes, representa documento relevante para
complementar e regulamentar o texto legal, que esta recheado de subjetivismo.

Entretanto, na busca do aperfeicoamento do processo administrativo, ndo se poderio
suplantar ou vulnerar principios consagrados de nossa Carta Politica, pena de desencadear
discussdes e embates desnecessarios, solucionaveis com a simples confeccio de texto claro,
preciso e de aplicagdo pratica.

Em tempos que o Direito caminha para novas modalidades, em que se largam as amarras
do formalismo exacerbado, das posi¢cbes ortodoxas, nao haveremos, na busca do reconhecimento
do Alto Renome de marcas, de criar instrumento estanque, restrito ao cumprimento de regras
pré-determinadas, exaustivas, que venham a enforcar o exercicio regular de um direito.

Ha, sobretudo, de se caminhar rente aos fatos, ao exercicio da légica e do bom senso. A

Resolucao pode ser um caminho, mas nao o unico.
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“A Fungédo Criador da Sentencga e o Direito Processual Civil Brasileiro”

I. Introdugio.

De longa data, a doutrina tem se deparado com severas duvidas e indagag¢oes acerca das
fungoes contidas no ato decisério emanado pelo Estado-Juiz, consubstanciado que é na sentenca,
notadamente quanto aquela ¢7adora do direito, matéria surgida de modo mais intenso, a partir do
século passado com o desenvolvimento da hermenéutica e dos métodos de interpretagio juridica.
Com efeito, muitos escritos foram confeccionados para debater e tentar solver a questio, sem
que contudo houvesse consenso acerca da efetiva existéncia dessa fun¢do na sentenga, porquanto
larga parcela doutrinaria reconhece como unica, aquela simplesmente declaratiria. Parcela
intermediaria, porém, admite que a sentenca pode criar o direito, mas o faz em situagGes
excepcionalissimas como ver-se-d a seguir examinado. Assim, nio tendo o presente trabalho
objetivo de por fim a discussio e/ou legislar acerca do assunto, assentaremo-nos na oferta de
avaliacio da funcdo criadora do direito que da sentenca se extrai, bem como de seu

reconhecimento ou nao no direito processual patrio.

II. Da Sentenca.

Uma das fungdes de que o Estado Soberano se arroga ¢ a de justamente, através a
jurisdi¢do, possuir o monopolio para dirimir os litigios, ou como acentua CARNELLUTI, alcangar a
“justa composi¢do da lide”. Assim, surge com o processo o instrumento compositivo de litigios
para a justa aplicagio do direito'”, fungio exclusiva da autoridade estatal, que se verificara por
meio do ato praticado pelo sujeito processual - afo decisdrio - ademais da existéncia daqueles
ordinatérios, que nio interessam ao estudo porque destinam-se exclusivamente ao andamento e
desenvolvimento do processo.

Sentenga, consoante ensina CARREIRA ALVIM'”, é dentre os atos do juiz, o de maior

relevancia, pois reflete todo o procedimento e constitui-se no ato final com o que se encerra o
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"0 CHIOVENDA'",

oficio jurisdicional, além de se constituir num afo juridico com for¢a obrigatéria
por sua vez, conceitua-a como sendo o pronunciamento efetivo sobre o mérito da demanda,
onde se afirma existente ou inexistente a vontade concreta da lei alegada na contenda.

Historicamente, a sententia, como era denominada pelos romanos, se apresentava como de
carater definitivo, pois haveria o juiz de tdo somente receber ou rejeitar a demanda. Com isso,
chegavam a admitir que a sentenca que adquirisse autoridade de coisa julgada, ou seja, a
“expressio de exigéncia de certeza e seguranca no gozo dos bens da vida”, operaria em /ugar da
verdade, sem necessariamente representar a presungio da verdade.Com o advento do processo
comum medieval, contudo, se comegou a verificar falhas na conceituacdo romana, e por
influéncia do direito germanico, passaram a reconhecer a sentenca como ato que decidiria a
questdo de mérito debatida, diferentemente daquelas de carater incidental, para os quais nio
conheciam os romanos como ato sentencial. Tal alteracdo, por ébvio, teve imediato reflexo no
instituto da coisa julgada, que veio a ser compreendida nio mais como exigéncia pratica, mas
como presunc¢do da verdade, de onde se extraiu o conhecido brocardo de que “A coisa julgada
faz do preto branco, do quadrado redondo”.

Com efeito, considerando que para os romanos existia apenas a decisdo do juiz proferida
em lugar da verdade, a criagio das chamadas sentencas definitivas que decidiam a questdo
principal e as sentencas interlocutdrias, aquela nogio se tornou incompleta.

Como afirma LIEBMAN'? a0 anotar a valorosa obra do mestre CHIOVENDA, a ampliagio
doutrinaria desse conceito de sentenca e classificacio em definitivas e interlocutorias também se
operou no direito processual patrio, sem que contudo tenha tido tanta profundidade como nos
demais direitos europeus e sul-americanos.

Pois bem, de mais relevante e¢ que ao estudo interessa, como referido alhures,
envidaremos esforcos na tentativa de verificar a funcido criadora da sentenca naquelas que

possuem natureza eminentemente definitivas.
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III. O art. 126 do CPC e os deveres do Juiz.

Estampado no art. 126 da nossa lei adjetiva civil, encontramos uma das mais importantes
atribui¢des do juiz como representante do Estado Soberano, que repousa na obrigatoriedade de
sentenciar. F que, como vimos, no momento em que monopoliza a forma de resolucio de
conflitos, tem por inafastavel essa fungio, pena de desestabilizar as bases que formam a solidez

do estado democritico e de direito. Como ensina PONTES DE MIRANDA'"?

, O juiz tem interesse
transindividual, pois identifica-se com a missao social que o Estado lhe confiou de realizar o
direito objetivo e pacificar com a solucdo dos litigios.

O dever do juiz transmudado pelo dispositivo supra referido, tem importancia ainda
maior quando estabelecemos sua indispensabilidade no executar dupla funcio, consistente em
realizar, dizer e atuar o direito, bem como de resolver todas as questdes que lhe sio impostas
pelas partes. Tanto assim, se na efetivagio de seu oficio judicante admitisse eventualmente,
desconhecimento do direito ou das fontes e interpretacdo da lei, faleceria em sua atividade
primordial, deixando de solucionar o conflito e, a0 fim e ao cabo, de aplicar a lei ao caso
concreto, aquela de cuja incidéncia ter-se-ia por necessaria na relagio juridica.

Essa condicdo ¢ tdo evidente no arcabougo processual patrio, que mesmo nas hipdteses
em que possa o juiz verificar lacuna ou obscuridade na compreensao da lei, ainda assim, nio esta
ele autorizado a se furtar de decidir a causa, devendo, nessas hipoteses, recorrer aos principios
gerais de direito, analogia e costumes.

De concreto, entiao, o dever e fungdo precipua do juiz repousa em realizar o direito
objetivo, ou como acentua PONTES DE MIRANDA', “(...) deve realizar o que ndo ¢é ius, mas deve
revela-lo e realiza-lo onde os textos, sés, ndo bastem para se lhe colherem todas as regras, isto é,
todas as regras que enfram no sistema juridico...”.

Cabe assim, verificar a atuacdo do juiz nos casos em que verifica lacuna ou obscuridade

na lei?
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IV.  Atuagio do juiz na lacuna e obscuridade da lei.

Tem o legislador a funcdo ardua de, na criacdo e confeccdo das leis, sempre imaginar o
fato e sua conseqiiéncia, para com isso poder determinar qual a solu¢do que dard a lei ao caso
concreto que se apresenta. Entretanto, como bem observa o prof. BARBI'”, por mais que o
mesmo se esforce, “(...) sua capacidade de imagina¢do ndo consegue prever a multiplicidade de
fatos que a realidade apresenta aos juizes...”.

Com isso, modernamente surgem e se evidenciam cada vez mais, muito em razio da
massificacdo da Justica, demandas que sdo expostas ao crivo do Judiciario, envolvendo casos e
relagdes juridicas ndo dispostas em ordenamentos pré-existentes, de qualquer natureza, ou ainda
que neles venham encontrados, dificultam sua compreensio por carecerem de maior clareza.
Assim, de acordo com a confianga que é depositada ao julgador pelo sistema processual civil,
mesmo nessas hipéteses, se vé obrigado a sentenciar, utilizando de outras premissas e principios
que se encontrem ao seu dispor.

Destarte, somente se lhe restam duas alternativas: na falta de clareza da lei, interpreta-la;

16 Como

na sua lacuna ou inexisténcia, supri-la com adogio de outros principios gerais de direito
fun¢ido mais ampla nesse ato decisério, notadamente nas hipdteses de omissio da lei, diz-se, com
certas ressalvas, que o juiz podera decidir como se fosse o legislador.

A titulo ilustrativo, de exemplos praticos vivenciados com maior constancia nos dias
atuais, as demandas que discutem utilizacdo e registro indevido dos chamados “nomes de
dominio” da internet quando implicam em viola¢do a marcas e sinais distintivos registrados por
terceiros, dada a absoluta auséncia de legislagio especifica tratando do assunto, limitada que ¢é a
solugdo ao precirio, impreciso e incompleto texto da Resolu¢io n°. 01/98, do Comité Gestor
Internet Brasil, érgio regulador desses procedimentos no pais. Essa lacuna legal fez com que o
Tribunal de Justica do Rio Grande do Sul proferisse notavel precedente no caso

“www.rider.com.br”, e por via reflexa e aplicagio por analogia da lei da propriedade industrial,

viesse coibir a utilizagdo indevida, consoante os principios que reprimem a concorréncia desleal
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(TJRS, Ap. Civ. 599.132.8206, 14* C. Civ., Rel. Des. Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em
06.05.1999).

O caso supra referido ¢ perfeitamente aplicavel nas hipéteses previstas pelo art. 126 do
Codigo Instrumental, porquanto ter a Corte se deparado com lacuna legal na matéria especifica,

tendo, por conseguinte, que se lhe aplicar por analogia outra norma e outros principios de direito.

V. Fungio Criadora da sentenga e seus limites

Esse, sem duvida, um dos temas de maior debate na doutrina que estuda a sentenca e suas
generalidades como alhures mencionado, pois nio tende a limitar dentre suas fungoes, aquela de
cariter eminentemente declaratério, buscando desvendar os mistérios que sobressaltam a func¢io
eriadora do direito. Orientava COUTURE'", a0 considerar que na sentenca existem diversas
circunstancias alheias ao silogismo, que seu processo intelectual ndo se limita a operacio légica,
concedendo a lei simples esboco para a formacdo da norma concreta.

Certo se admitir que as questoes de direito expostas no processo retratam realidades
juridicas distintas, problemas nio resolvidos pela lei e que dependem necessariamente da atuagdo
concreta da mesma através a sentenca, posto que essa adapta, individualiza, constitui ato de razdo
e vontade da norma sobre o caso em concreto.

Em alguns casos, como lembra CARREIRA ALVIM'™® a0 citar a doutrina de CARNELUTTL, o
direito objetivo ndo se presta a resolugcdo de todos os conflitos de interesses existentes em
sociedade, razdo porque, ndo poucas vezes, se reputa indispensavel a utiliza¢do do processo como
meio de complementar o comando da lei. E que, na orientacio do doutrinador italiano, a eragio
de direitos e obrigacdes nascidos de uma sentenca que decide determinado conflito de interesses,
tém participac¢io efetiva do processo. De onde se pode depreender, ainda que perfunctoriamente,
necessaria a instrumentagdao do processo para que se tenha completada a lei, concedendo-se, com

esse, a tutela aos interesses individuais e coletivos, o que, induvidosamente, nao se obteria com a
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atuacdo pura e¢ simples da norma. Ha entdo, com a sentenca a realizagdo da tutela judicial dos
interesses'"”, por 6bvio, limitados no que expressa a lei.

A doutrina em sua larga maioria, tem assim, admitido como unica funcio da sentenca
aquela declaratéria, notadamente CHIOVENDA'®, para quem a sentenca apenas “afirma a existéncia
on inexisténcia de uma vontade concreta da le’. Nada mais correto e 6bvio do que essa posicio,
entretanto, ha de se indagar, nas hipdteses em que a sentenca deve atuar ainda que na lacuna ou
falta de clareza da lei, se ai, justamente, se pode a ela atribuir uma func¢io criadora.

Em verdade, parca e singela é a posi¢do daqueles que vislumbram nessas hipoteses —
lacuna e falta de clareza da Jei — uma fungdo criadora da sentenca. O fazem, por entender que o juiz
ao aplicar a analogia e principios gerais de direito e, conseguintemente, cumprir sua funcio
obrigatéria de sentenciar, exprime atividade quase idéntica a do legislador, passando a formacio
do direito judicial, ou seja, aquele que vale somente para o caso concreto, distinto o direito
legislado, de cuja validade se aplica a todos.

Com isso, em tendo que atuar no caso concreto onde se opera a lacuna da lei, passando a
criar o direito, assumiria o julgador funcdo para além daquela que lhe é precipua, fazendo, como
ja referido, as vezes de legislador.

Entretanto, mesmo atuando o juiz na lacuna ou falta de clareza da lei, ainda assim,
entende a larga parcela da doutrina ndo se verificar a fun¢io criadora da sentenga, posi¢do que
vem fortemente balisada nos ensinamentos de MOACYR AMARAL SANTOS'*, ao afirmar que
nessas ocorréncias a atuagdo do juiz centra-se no cumprimento e interpretacio da regra juridica
consoante os principios de hermenéutica, do modo a extraf-la e aplica-la no caso concreto.
Assim, o que se obtém com a sentenca ¢, em verdade, a declaragdo do direito previsto na norma
interpretada. O que ocorre, entdo, nessas hipoteses nao é efetivamente a criagdo do direito
judicial, e sim, a declaracio da norma juridica existente, ainda que venha expressa de modo

abstrato, aplicada ao direito concreto.
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Também o saudoso Des. JOSE FREDERICO MARQUES'”, quando afirma que nio hi
constitutividade na funcdo jurisdicional, salvo nas excepcionalidades da norma em branco que
necessita o juiz completar. E que a sentenca transforma situacdes juridicas de acordo com o

condicionamento do préprio ordenamento legal.

IV. O Sistema processual patrio.

Como visto, o tema ¢ de intenso debate, havendo teorias que tendem a definir o ato
sentencial que julga na lacuna da lei como ato de criagdo de direito, como aquelas que
reconhecem, mesmo nessas modalidades, apenas e tio somente a funcdo declaratéria.

Em nosso sistema, como visto, tem-se entendido por ndo aceitar a existéncia da fungio
criadora do direito na sentenca, porquanto que a funcdo do juiz ao aplicar a norma ao caso
concreto, seja ela abstrata ou incompleta, limita-se a declarar o direito e conferir forca e efeitos de
direito subjetivo a pretensao.

Essa concepcdo de “construgiao do direito”, aceita no Direito norte-americano (“liberal
construction”), é vista com severas ressalvas em nosso ordenamento. E que nio se admite a0
julgador extrapolar suas fungdes de aplicador e intérprete da lei, para se imbuir do “judge made
law”, figura incompativel com o Poder tripartido, porquanto implica em arbitrariedade do Poder
Judiciario frente ao atributo exclusivo de legislar do Poder Legislativo.

Essa orientagio vem apanhada pelo ja citado mestre FREDERICO MARQUES'?, ao aduzir
que “mesmo quando a lei antoriza o juiz a proceder como se fora o legislador, o drgio jurisdicional ndo faz lei,
ndo atua constitutivamente’. Entende também que, nessa hipotese, depois de criar a norma, estaria o
julgador dando-lhe efeito retroativo, situagdo que nao se verifica nos sistemas que adotam o
“judge made law” onde inocorre quebra de anterioridade da norma frente a jurisdicdo, pois
aquela se supoe existente, ainda que niao formulada de maneira explicita.

Tem-se, assim, a extrema cautela com que o tema ¢ tratado em nosso ordenamento, de

onde se extrai a concreta inadmissibilidade da criagdo de direito novo pela sentenca, afastando a
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possibilidade de se imbuir ao juiz a fun¢ao de legislador. Isso ocorre, justamente, para que nao se
retite da lei a certeza do direito e da sentenca sua forma de atuacio de modo concreto e
imperativo na relacdo juridica. Nem ¢é dado ao juiz também, substituir a aplica¢io da lei por seu
simples critério, por entendé-la injusta ao caso concreto e, sedimentando na Lei de Introdugdo a

norma civilista, criar regra supostamente aplicavel, consoante esmerosa jurisprudéncia:

“ACAO REIVINDICATORIA. NEGATIVA DE VIGENCIA AOS ARTS. 524 E 530
DO C.C,, SUBSTITUINDO-SE O JUIZ AO LEGISLADOR, COM FUNDAMENTO
NOS ARTIGOS 4. E 5. DA LEI DE INTRODUCAO AO CODIGO CIVIL. Nio pode
0 juiz, sob alegacdo de que a aplicagio do texto da lei a hipdtese ndo se harmoniza com o
seu sentimento de justica ou eqiiidade, substituir-se ao legislador para formular de préprio
a regra de direito aplicavel. Mitigue o juiz o rigor da lei, aplique-a com eqiidade e
eqianimidade, mas nao a substitua pelo seu critério. Recurso Extraordinario conhecido e
provido.”(STF, RE 93701/MG, 1* Turma, Rel. Min. Oscar Dias Cortea, DJU de
11.10.1985)

Com o que se pode verificar, inconteste, nao ser admitido em nosso sistema vigente a
funcdo criadora da sentenga, para que ndo opere a prevaléncia e arbitrio do Poder Judiciario
sobre o Legislativo, preserva nio sé a independéncia dos Poderes de Estado, mas também se a

certeza do direito legislado e sua atuagdo imperativa na relagdo juridica pela sentenca.



“Medidas Inibit6rias em Propriedade Industrial e a Garantia do Devido Processo Legal”

I. Introdugio.

Com o advento da Lei 9279 de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigacoes
relativos a Propriedade Industrial em nosso pais, tratou o legislador de estampar no art. 209,
ressalva ao ofendido em haver perdas e danos como ressarcimento aos prejuizos causados pelos
atos de violagdo e de concorréncia desleal que ocasionarem confusio entre estabelecimentos ou
entre produtos e servi¢os postos no meracado.

Por sua vez, os {§ 1° e 2° desse pré citado dispositivo, descrevem a possibilidade do juiz
determinar medidas assecuratérias de sustagdo da violagdo nos autos da agdo prépria, visando
climinar o dano irreparavel e, em se tratando de imitacdo flagrante de marca registrada,
providenciar, ainda, na apreensido de todas as mercadorias que contenham tal sinal distintivo,
ambas concedidas inandita altera pars. Embora de aparente simplicidade na leitura e compreensio,
referidos dispositivos possuem resquicios de dificuldade em sua interpretacdo, notadamente na
classificagdo das tutelas neles previstas ao se pretender compara-las aquelas previstas no Cédigo
Instrumental (de natureza antecipada ou cautelar), para, assim, se poder verificar da harmonia ou
ndo para com o principio constitucional maior do devido processo legal.

Pois bem e que ao estudo interessa, mister e mais importante examinar-se a natureza da
agdo preconizada pelo art. 209 da Lei 9279/96, para dai, em avaliagio conjunta ao texto de seus
§§ 1° e 2°, definir-se o tipo de tutela de urgéncia que abrangem, verificando-se, entdo, se ofendem
a garantia constitucional do devido processo legal, em razio de seu cariter eminentemente

provisorio e de privagio de bens, sem a ciéncia da outra parte no momento em que se consuma.

I1. Da agdo civel do art. 209 — cessag¢do do ato ou ressarcimento?
. .. . L, . 124 ~
Ao estudar esse dispositivo, parcela da doutrina patria ™, encontrou como agao a ele

inerente, aquela de cunho puramente indenizatério, por contemplar conceito amplo de direito ao

124 Dannemann, Siemsen, Bigler e Ipanema Moreira, Comentdrios a Lei da Propriedade Industrial e Correlatos, Rio de
Janeiro: Renovar, 2001, p. 431-432.



prejudicado de haver perdas e danos em ressarcimento aos prejuizos que lhe venham ocasionados
por violagio a direitos de propriedade industrial e concorréncia desleal. Mais, considera que o
legislador ao aplicar o termo ‘ressalva de haver perdas e danos’ no cput do artigo, imprimiu-lhe

sensivel diferenca ao teor do art. 208'%

que trata especificamente da indeniza¢do em matéria de
propriedade industrial limitada ao beneficio que o prejudicado teria auferido caso nao honvesse ocorrido a
violagdo. Assim o faz a doutrina, por entender que o ressarcimento i casu envolveria parcela maior
de atos violadores, ndo se limitando as condutas descritas como crimes contra a propriedade
industrial, mas também aos afos de violagio e de concorréncia desleal ndo previstos expressamente no
ordenamento, mas suficientes a ensejar confusdo entre os estabelecimentos ou entre produtos ou
servicos no comércio. Na ocorréncia desses atos, fica entdo o prejudicado, no direito de propor
acio civil de reparagio de danos'™.

Noutro norte, ha quem defenda que a acdo prépria para esse dispositivo envolve nio
apenas o ressarcimento, mas também e acima de tudo, a cessagdo da pratica do ato
incriminado'”’, tese que vem consubstanciada no fato de que, em propriedade industrial, a
indenizacio é coroldria da violacio.

Com efeito, tem a pratica demonstrado o uso de a¢bes de carga cominatéria de cunho
obrigacional (nio fazer) visando a cessag¢do dos atos violadores de direitos de propriedade
industrial, as quais, via de regra se fazem acompanhar de pedido cumulado de indenizagio por
perdas e danos. Esse tipo de demanda encerra objetivo principal, pedido certo de obrigagio de nao
fazer (abster-se da pratica de determinado ato tido por ilicito e antijuridico), a ele cumulando-se
subsidiaria e sucessivamente pleito de natureza indenizatéria. Assim, sendo a indenizagio
corolaria da violagdo, cumpre para seu reconhecimento, haver previamente a condenagio pelo
ato ilicito, sendo certo, também, que ndo se pode desvincular tais pedidos. Comungamos com
essa posicao, admitindo, entretanto, que tal hipdtese ndo é exaustiva, nem restritiva, ndo
impedindo a utilizagdo das ac¢les indenizatérias alhures referidas, mas para tal, acolhemos o

mesmo raciocinio antetiot, ou seja, ha obrigatoriedade de reconhecimento a priori do ato violador.

125 “Art. 208. A indenizagio serd determinada pelos beneficios que o prejudicado teria auferido se a violagio ndo
tivesse ocorrido.”

126 A V. LOUREIRO, Luiz Guilherme. A Lei da Propriedade Industrial Comentada, Sao Paulo: Lejus, 1999, p. 358.

127 TINOCO SOARES, José Catlos. Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos, Sio Paulo: RT, 1997, p. 319-320.



Pois bem, seja por uma ou por outra parcela da doutrina, certo é que o dispositivo do art.
209 envolve acdo civel e provimento que contempla pedido de natureza indenizatéria.
Entretanto, ao admitirmos a tese de que a agdo ¢ meramente indenizatéria, ndo se poderia ter
como passivel de concessio os provimentos previstos nos seus §§ 1° e 2° pois de evidente
natureza assecuratéria e inibitéria, podendo ofender dispositivo da Lei de Ritos.

Considerando que as tutelas previstas nesses paragrafos tém por finalidade coibir e evitar
a continuidade do ato danoso e da pratica ilicita na pendéncia de a¢io indenizatéria, ha quem
sustente contrariedade ao inciso 1II, § 1°, do art. 292 do CPC, que nio admite concessio de
provimentos cautelares (no qual, aparentemente se enquadra o § 2° do art. 209 da Lei 9279/96)
em agOes cognitivas, implicando, assim, em dificuldade de conceituacao dessas tutelas.

Sentido diverso, porém, caminha LLUIZ GUILHERME MARINONI'*, expoente da doutrina
moderna e que enfrenta com sabedoria impar o estudo dos provimentos antecipatérios, e que
admite a possibilidade de cumulacdo de tutela inibitéria e de apreensio atrelada a acio puramente

indenizatoéria, quando afirma:

“Como se vé, o art. 209 viabiliza o ressarcimento, a inibicio da continuacio ou da
repeti¢ao do ilicito e, ainda, a remogdo dos “objetos” que contenham a “marca falsificada
ou imitada”. (...) Na verdade, tratando-se de direito a marca, de invento e autoral, ndo ha

6bice para a cumula¢do dos pedidos inibitério, de remocio do ilicito e ressarcitério.”

Conceituagbes a parte, valida ou nio a cumulagio de provimentos de naturezas distintas
na a¢do de conhecimento, inclusive pela severa critica do referido doutrinador sobre a
infelicidade da norma contida no art. 209 quando prevé tutela inibitéria e de remocio do ilicito
sem que guardem nenhuma relagio com a tutela indenizatéria, temos que nos prender

essencialmente ao teor dos §§ 1° e 2° do dispositivo em testilha.

128 in Marca Comercial, direito de invento, direito antoral, etc. Improbidade do uso das agies possessiria, cominatiria e cantelar.
Cabimento da agao inibitdria, Revista dos Tribunais, Sio Paulo: Outubro/1999, n°. 768, p. 35-36.



II1. Natureza dos provimentos dos §§ 1° e 2°, do art. 209 da Lei 9279/96.

Os dispositivos supra referidos'” contemplam provimentos assecuratérios, como visto,
de natureza inibitétia e de apreensdo/remocio de bens, visando cessar o ato ilicito imputado
provisoriamente.

Tocante ao § 1°, ndo passa de aparéncia sua possivel adequacio as tutelas insculpidas nos
arts. 273 e 461 do CPC, porquanto que na primeira, indispensavel se fazem a presenca dos
requisitos da verossimilhanga, fundado receio e/ou abuso de direito de defesa, ¢ na segunda, aplicavel as
acoes de cunho obrigacional, necessarios a relevincia do fundamento e justificado receio, sem os quais,
nao se torna plausivel a concessio desses provimentos previstos no Codigo Instrumental. Nio
passa de aparéncia, dissemos, pois na regra da lei especial, seus requisitos autorizadores sio
outros, COMO a Seguir veremos.

Por sua vez, simples leitura do § 2° ¢é suficiente para vislumbrar a presenca de
caracteristicas inerentes aos provimentos cautelares, porquanto que, do O6bvio ululante, ao
possibilitar a determinagdo pelo juiz de apreensio de mercadorias e objetos que contenham
marcas falsificadas ou imitadas, da-lhe inegavelmente, cunho procedimental tipicamente cautelar.
Contudo, ainda que se possa reconhecer tal dispositivo como simile aquele provimento especial
do processo cautelar (arts. 839 a 843 da Lei de Ritos), se hda de afirmar que possui qualidade
especifica de tutela inibitéria, notadamente de remocio do ilicito, como referido alhures, para o
qual nio se impd&e a presenca dos requisitos do fummus boni inris e do periculum in mora.

Embora questio ndo unanime na doutrina, preferimos entender entdo, que os requisitos
necessarios e inerentes a concessao dos provimentos previstos na Lei 9279/96, repousam na
inten¢do de se evitar a continuidade da pratica do ato ilicito e evitar dano irrepardvel ou de dificil
reparagao. Nao se pode deixar de afirmar que tais provimentos nio possuem qualquer relagdo com
o fulcro principal da agdo civel do art. 209 (indenizacdo), entretanto, configurado o perigo na

conduta, perfeitamente admissivel sua cumulagdo, pois serviriam de sustento e eficicia a

129 ¢§ 1°. Podera o juiz, nos autos da propria agio, para evitar dano irreparavel ou de dificil reparagdo, determinar
liminarmente a sustagdo da violagdo ou de ato que a enseje, antes da citagdo do réu, mediante, caso julgue
necessario, caugio em dinheiro ou garantia fidejussoria.



aguardada decisdo indenizatéria e coibiriam a propagacido de eventuais prejuizos. Claramente,
estamos diante de provimentos inibitério e de apreensio, concedidos em analise de cogni¢do
perfunctéria, liminarmente, o que, de certo modo, pode acarretar posi¢oes divergentes sobre sua
validade, especialmente sobre ofensa aos primados constitucionais e que por suas caracteristicas,

podem ser algados ao mesmo patamar das tutelas e provimentos antecipatérios de urgéncia.

IV. O devido processo legal e seus principios

Incrustado no art. 5°, LIV da Carta Constitucional, encontramos o maior e mais
fundamental principio de direito, ao qual denominamos de devido processo legal. Dele derivam todos
os demais principios de processo civil encontrados na carta. Define, por exceléncia, o direito a
igualdade, a acdo, a ampla defesa, ao contraditério nos procedimentos, envolvendo garantia
constitucional absoluta, auto-aplicavel e que possui eficicia sobre todas as demais garantias e
liberdades do ordenamento juridico.

Em seu sentido mais amplo, é entendido como o direito ao processo justo e regular,
constituindo-se em fonte para todos os demais principios e, em sentido estrito, torna obrigatoria
a obediéncia ao procedimento preestabelecido em lei, ao contraditério e ampla defesa e a
isonomia, como forma de tornar inafastivel o Estado de Direito. Histoticamente, encontramos
seu nascedouro na Carta Politica do Reino Unido da Gra Bretanha, que dispunha em seu art. 39,
a garantia de que ninguém poderia ser despojado da vida ou bens, salvo em razdo do devido
processo legal. Mas foi com a emenda V, da Constituicio do Estados Unidos da América de
1789, que esse principio ganhou forga, notadamente como elemento caracterizador de direito
individual, consagrando-se como due process of law.  Dentre  outros notaveis doutrinadores

pétrios, entendemos salutares os ensinamentos de NELSON NERY JUNIOR'™:

“Especificamente quanto ao processo civil, ja se afirmou do due process of law: ) a

igualdade das partes; b) garantia do jus actionis; c) respeito ao direito de defesa; d)

§ 2°. Nos casos de reproducio ou de imitacio flagrante de marca registrada, o juiz podera determinar a apreensio de
todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou
imitada.”

130 Principios do Processo Civil na Constitni¢ao Federal, Sio Paulo: RT, 1999, p. 39-40.



contraditério. Resumindo o que foi dito sobre esse importante principio, verifica-se que a
clausula procedural due process of law nada mais é do que a possibilidade efetiva de a parte ter
acesso a justi¢a, deduzindo pretensio e defendendo-se do modo mais amplo possivel, isto
¢, de ter bis day in Court, na denominagdo genérica da Suprema Corte dos HEstados

Unidos.”

Encontra-se subdivido em dois elementos distintos: o processual, de natureza
procedimental, possibilitando o efetivo acesso a justica, deduzir pretensio e defender-se de modo
amplo e irrestrito; e o denominado substantivo, que protege e tutela eminentemente os direitos e
liberdades individuais contra a acdo da lei, colocando-se como imperativo de justica nas decisGes
judiciais, de aplicacdo do principio da legalidade consoante os valores dados na Carta maior.

Dessa garantia ampla prevista constitucionalmente, derivam diversos principios
processuais, como forma de enfatizar sua importancia, tornando-o de facil aplicacio e aceitacdo
absoluta nos campos administrativo, legislativo e judiciario. Sdo derivados da garantia

constitucional absoluta do devido processo legal, os seguintes principios:

Principio da isonomia: garante a igualdade de condi¢des, de tratamento, de propiciar aos
litigantes em processo judicial o uso dos mesmos instrumentos, em paridade absoluta. Encontra-
se disposto no art. 5%, caput e inc. 1, da CF. Parte da doutrina considera a morosidade do poder
Judicidrio, por ser fonte de injustica social, como elemento desagregador da igualdade. Neste

sentido, o magistério de JOSE CARLOS BARBOSA MOREIRA™":

“E evidente que o emperramento do aparelho judicial impede a efetiva realizagio do
principio da igualdade das partes, que deve ser entendido em acepgido substancial, e ndo
apenas formal. Os litigantes economicamente mais débeis sio menos aptos a suportar o

prolongamento exagerado dos processos.”

Principio do Contraditério: garante aos litigantes em procedimentos de qualquer natureza

(administrativa ou judicial) o poder de deduzir-se acdo, com alegacdes e provas dos fatos



constitutivos com a mesma igualdade de quem dela toma conhecimento e se faz ouvir e defender.
As partes devem ter ciéncia reciproca dos atos do processo, que deve ser limpido. NELSON NERY
JUNIOR afirma que esse principio esta intrinsecamente ligado ao da igualdade das partes e do

. ~ ; . : 3
direito de agio, por possuirem o mesmo significado'*

. Mister ressaltar que no processo civil, tal
principio ndao detém a mesma amplitude e eficacia de atuagdo encontrada no processo penal (que
subtende-se como ¢fetivo, real e substancial), pois tem-se por satisfeita sua exigéncia pela simples
possibilidade e oportunidade de serem ouvidos os litigantes no processo, razao porque entende a
doutrina salutar denominar-se de bilateralidade da audiéncia, como ensinam ARRUDA ALVIM e

OVIDIO A. BAPTISTA DA SILVA'?. Referido principio é encontrado no art. 5°, 1.V, da CF.

Principio da Proibigio da Prova Ificita: afasta a obtencdo de prova por meios ilicitos, ou seja,

considera ilegal a prova que para ser produzida, violou o ordenamento, seja de leis, seja de
principios, af incluidas tanto as provas materiais, quanto aquelas de natureza processual. Afirma-
se assim, que ilicito o meio para sua obtencdo, ilicita ¢ a prova. Em ordem diversa de
classificagao, podemos encontrar as provas compostas de ilicitude material, que nascem no
momento que se formam (v.g., ato contrario ao direito); e formal, que ocorre em seu momento
introdutério, decorréncia da ilegitimidade com que sdo produzidas. Verifica-se maior incidéncia
do principio da proporcionalidade nessa modalidade, com vistas a abranda-lo.

Principio do Direito de Acdo: também conhecido como da inafastabilidade do controle jurisdicional,

encontra assento no art. 5°, XXXV da Carta Politica e possui dupla aplicagdo: visa assegurar o
livre acesso ao Poder Judiciario para tutelar direitos lesados ou ameacados de lesdo, e por
segundo, disponibiliza aos litigantes todos os meios e instrumentos reputados necessarios para a
consecucdo da busca da tutela jurisdicional, afastando e desviando todo e qualquer &bice a
mesma. F uma garantia fundamental de efetividade do processo, nio se podendo privar o acesso
e deducido da pretensdo em juizo.

Principio do Juiz e do Promotor Natural: incorporado pelo art. 5°, XXXVII e LIII da CF,

também conhecido na doutrina alemd como principio do juiz legal, coibe toda forma de

131 _4s Bases do Direito Processual Civil, apud Temas de Direito Processual Civil, 2. ed., Sio Paulo: Saraiva, p. 14.
132 Principios do Processo Civil na Constituigio Federal, Sio Paulo: RT, 1999, p. 128.
133 Mannal de Direito Processual Civil, Sio Paulo: 1992, 4* ed., p. 21; Curso de Processo Civil, Sio Paulo: 1998, 4° ed., p. 67



julgamento e processamento de causas através tribunais criados pos-factur, garantindo as partes o
direito de serem julgadas por juizes de jurisdi¢do definida anteriormente a ocorréncia do fato,
antecipadamente, sendo aplicavel, contudo, somente as hipdteses de competéncia absoluta, eis
que tratam-se de matéria de ordem publica. Seu objetivo primordial é o de evitar o juizo de
€xCcecao.

Principio da publicidade dos atos processuais: garantia constitucional (art. 5%, LX e 93, IX), de

que todos os atos e decisdes processuais devem ser publicos, ou seja, a todos acessivel,
ressalvadas as hipoteses de defesa da intimidade e interesse social, onde pode ser relativizado.

Principio do duplo grau de jurisdigio: em verdade nao ha garantia constitucional ao duplo grau,

mas mera previsio ordinaria. E o que se encontra no art. 475 do CPC, que possibilita o reexame
necessario da matéria. Refira-se que tal dispositivo, em relagdo a Fazenda Publica, é considerado
inconstitucional por boa parte da doutrina, justamente pelos beneficios nele contidos. Importante
nesse principio é nio se considerar as hipéteses de conhecimento e nio conhecimento de recurso
pelos Tribunais como ato que ofenda o duplo grau, eis que este atinge apenas o mérito e nao sua
condicSes de admissibilidade.

Principio da motivacio das decisies judiciais: consoante expressa disposicio do art. 93, IX da

Carta Politica, todas as decisdes judiciais devem ser, obrigatoriamente, motivadas e fundamentas,
pena de nulidade. E garantia inerente a0 estado de direito, existente mesmo que nio viesse
disposta na Constitui¢do. Insta ressaltar, a exigéncia desse principio repousa na fundamentacio,
ndo importando sua correteza ou ndo, questido, regra geral, pouco compreendida pelos

operadores do direito, mas pacificada em nossas Cortes, como informa o julgado:

“O que a Constituicio exige no art. 93, IX, é que a decisdo judicial seja fundamentada;
ndo, que a fundamentagdo seja correta, na solugio das questdes de fato ou de direito da
lide, declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou ndo, mas coerentes

com o dispositivo do acérdio, esta satisfeita a exigéncia constitucional.” (RT] 150/269)



V. Os provimentos do art. 209 da Lei 9279/96 e a garantia do devido processo legal -
ofensa ou razoabilidade?

Delimitados os principios constitucionais derivados do devido processo legal, resta
verificar se as hipoteses estabelecidas pelos §§ 1° e 2° do art.209 da Lei 9279/96, notadamente no
que tange aos poderes do juiz para determinar a cessacdo de ato imputado como ilicito e
apreensio de mercadorias que contenham marca imitada, através lAminar inandita altera pars,
implicam em ofensa aos primados constitucionais. Visto e examinado, os §§ 1° e 2° do art. 209,
comportam tutelas inibitérias, seja para coibir a propagacdo do ato que gera prejuizos, seja para
apreender mercadorias que contenham marca falsificada, impedindo, assim, sua colocagio pelo
ofensor no mercado. Em seus aspectos processuais praticos, e¢ até mesmo por expressa
disposicao legal, tais atos sao emanados em cogni¢do nido exauriente, sumaria, da analise
perfunctéria dos fatos e direito expostos na inicial. E mais, concedidos inandita altera pars, ou seja,
sem contraditério e sem citacdo da parte.

Citagdo, na doutrina de JOAO MENDES JUNIOR, é “o chamado de alguém a juizo para ver-se-lhe

134 .
7”1 No sistema

propor a agio e para todos os atos e termos da agdo até final sentenga e sua execugao.
processual vigente, conceitua-se tal ato como aquele que tem por fim especifico o chamamento
do réu a juizo, para defender-se, e dar ciéncia da agdo, sendo definido por FREDERICO MARQUES
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como “imprescindivel para o inicio do processo, e imperativo do contraditorio”

, motivo pelo qual
considera-se como ato de direito natural e divino. Importa defesa, ato necessario para o processo
em juizo.

Por tal razdo, poderfamos entender que todo o ato judicial tomado a efeito sem a devida
ctagdo ou sem a audiéncia da parte, implicaria em ofensa ao primado constitucional do
contraditério e da ampla defesa, pois estaria em desarmonia com o Texto Maior. Transmudando
essas considerages para os casos especificos de provimentos de urgéncia, a questao merece
anilise de maior abrangéncia. E certo que parcela minoritaria da doutrina considera impossivel a

concessdo de provimentos antecipatérios de urgéncia antes da ouvida do réu, pois haveria

flagrante ofensa ao principio do devido processo legal e seus consectarios do direito ao

134 Direito Judicidrio Brasileiro, 2* Edi¢do, 1918, p. 403-404.
135 FREDERICO MARQUES, José. Institnicies de Direito Processual Civil, Campinas: Ed. Millenium, 2000, p. 421.



contraditério e ampla defesa, dentre os quais se coloca o magistério de J. J. CALMON DE PASSOS,

quando sustenta que:

“Entendo que deva ser obedecido, no procedimento que se postula a antecipagio, o
principio do contraditério. Nao € possivel sua concessao sem audiéncia da parte contraria,
que deve responder no prazo que se prevé para a cautelar, que me parece o mais
indicado.” (Inovagoes no Codigo de Processo Civil, Sao Paulo: Editora Forense, 1995, p.

26)

Entretanto, ¢ mais certo ainda, que tal corrente doutrindria nido encontra eco em Nnosso
sistema, sendo perfeitamente constatavel a posi¢do majoritariamente favoravel a concessdo de
provimentos antecipatérios sem a audiéncia do réu. Pois bem, e para esses que assim consideram,
em sendo essas tutelas provimentos de flagrante urgéncia, estar-se-ia diante de evidente
retrocesso argumentar que sua concessio implicaria em desacordo ao texto politico. E que elas
constituem atributo fundamental da prestacdo jurisdicional, nio podendo ser eliminadas ou
subtraidas quando se perfazem necessitias para, acima de tudo, preservar direito e/ou evitar
prejuizo irreparavel ou iminente. Cumpre observar também, e o mais interessante no estudo dos
provimentos antecipatérios de urgéncia, especialmente acerca de sua inobservancia ou nio aos
primados da Carta Maior, ‘divergéncia’ doutrindria acerca do efetivo principio que se lhe aplica
como meio de poderem ser considerados como nao lesivos. Com efeito, ndo ha paridade na
doutrina sobre qual principio se socorrem os provimentos antecipatérios de urgéncia para fins de
relativizar a incidéncia de aplicagdo do contraditério e ampla defesa.

Luiz GUILHERME MARINONI, defende a tese de que nio se poderia vedar a concessio da
tutela antes de ouvir o réu, pois ndo tem a norma o condio de impor controle as situacbes de
urgéncia. Assim, sustenta o jurista, que acorde com o principio da inafastabilidade, é garantido o

direito a adequada tutela jurisdicional, nessa incluida a tutela de urgéncia, pois objetiva-se



sobretudo a efetividade do processo'™.

E wvai adiante, quando nega lesio ao principio do
contraditério, que pode ser postergado para fins de permitir tal efetividade.

Igual sentido, NELSON NERY JUNIOR, em sua tese de livre docéncia para a PUC/SP',
que acabou se tornando uma das mais completas obras sobre as garantias constitucionais, quando
assevera que os casos envolvendo a concessdo de medidas liminares inaudita altera pars importam
em exceGiao ao principio do contraditdrio, ou como prefere mencionar, ao principio da bilateralidade da
andiéneia, porque tais situagdes reclamam urgéncia na prestacdo jurisdicional e sua efetividade,
onde langar-se mio da ciéncia dos atos a parte adversa poderia implicar em potencial ineficicia
dessa atividade. Entretanto, para este jurista, diversamente ao entendimento anteriormente
esposado pelo processualista paranaense, a ineficacia da presta¢do jurisdicional nesses casos
ofenderia o principio da paridade das partes - leia-se isonomia - no processo, de sorte a prevalecer
sobre o contraditorio.

Ja para REIS FRIEDE, a concessao de provimentos antecipatérios de urgéncia nao importa
em desrespeito ao contraditério, pois tem apoio no principio maior do devido processo legal. Para
esse doutrinador, ao constar tais providéncias jurisdicionais de modo expresso no ordenamento
vigente e havendo observancia do rigor processual, é possivel a quebra das amarras do principio
do contraditério (que classifica como material, ou seja, a necessidade de se dar ciéncia da

138 ~
. E, embora nio refira de modo

existéncia da acdo e de todos os atos do processo as partes)
especifico, entende haver nessas hipéteses um equilibrio reciproco entre os principios,
compensados mutuamente, o que nos leva a crer na ado¢ao do principio da proporcionalidade como
forma de solver esse impasse especifico.

Embora considere-se que os provimentos previstos nos §§ 1° e 2° do art. 209 da Lei
9279/96 nio possuam os mesmos requisitos daqueles antecipatétios ou cautelares concebidos na

norma procedimental, ndo se deve afasta-los da condicdo de tutelas de urgéncia, decorréncia das

proprias caracteristicas que lhe foram atribuidas pelo legislador.

136 _4 Antecipagio de Tutela na Reforma do Processo Civil, Sdo Paulo: Malheiros Editores, 1995, p. 60.

137 Principios do Processo Civil na Constituigio Federal, Sio Paulo: Editora RT, 1999, p. 140-141.

138 Contraditério Formal e Contraditdrio Material, in Revista da ABPI — Associacio Brasileira da Propriedade Intelectual,
n°. 64, Mai/Jun de 2003, p. 14.



Assim, as medidas inibitérias e de remogao de ilicito em propriedade industrial por serem
tutelas que estdo a reclamar urgéncia na prestagdo, porque expressamente impoem a
determinagio de serem concedidas inandita altera pars, podem sofrer indagacio sobre incorrerem
ou niao em ofensa ao contraditério e ampla defesa.

Em que pese o respeito pela doutrina que conforta tese diversa, entretanto, estamos a
seguir a posicio majoritaria e considerar que os provimentos de urgéncia previstos na Lei
9279/96 nido destespeitam o primado constitucional do contraditétio, haja vista que, tal qual
entendido nas tutelas antecipatérias e cautelares, o que se busca na espécie ¢ justamente a eficacia
plena da prestagio jurisdicional.

In casn, poder-se-ia, inclusive, agregar maiores justificativas a necessidade de socorrer-se
dessas modalidades sem audiéncia do réu, pois em se tratando de atos de infracdo de direitos de
propriedade industrial e de concorréncia desleal que atingem quase que indiretamente o mercado
de consumo, a nio concessio de medidas assecuratorias de urgéncia em razio de aparente
desarmonia ao contraditério, evidenciaria flagrante formalismo exacerbado e implicaria, noutra
ponta, severos e drasticos prejuizos a livre concorréncia e ao estado de direito, eis que ampararia
e coadunaria a ilicitude.

Logo, em sendo prestagdes de extrema urgéncia e dada a peculiaridade dos casos que as
envolvem, ndo ha se falar em ofensa ao contraditério e ampla defesa, a concessdo de ordens
liminares inandita altera pars para inibir a pratica de ato atentatério contra direito da propriedade
industrial e de desleal concorréncia, pois seja pela efetividade buscada, seja pela obediéncia ao
principio da proporcionalidade, impera a necessidade sobre o formalismo constitucional.

Até porque ¢ dado a parte, inclusive em observancia ao devido processo legal, manifestar-
se acerca do procedimento levado a efeito, que o fard, porém, posteriormente. Mas serd dada
igual oportunidade e condi¢do para litigar, inclusive podendo usar e abusar de todos os recursos
cabfveis para tentar reverter a prestacio que lhe foi imposta, como ensina o ja citado mestre

NELSON NERY JUNIOR:

“Isto ndo quer significar, entretanto, violacio do principio constitucional, porquanto a

parte tera oportunidade de ser ouvida, intervindo posteriormente no processo, inclusive



com direito a recurso contra a medida liminar concedida seu sua participagio.” (Principios

do Processo Civil na Constituicao Federal, Sao Paulo: Editora RT, 1999, p. 141).

Motivo porque, conclui-se, inafastavel e irremediavelmente, que as tutelas inibitorias em
propriedade industrial (art. 209, §§ 1% 2° da Lei 9279/96) por se tratarem de provimentos
assecuratorios de urgéncia, ndo implicam, em sua concessdo, em desarmonia ao principio do
contraditério estampada na Carta Politica, ao contrario, estio revestidos de caracteristicas acordes

com o devido processo legal.



“A Pericia Técnica nas Agdes por Infragido a Direitos de Propriedade Industrial e um

Breve Escorgo sobre Provas”

1. A tematica.

O tema das provas em processo civil sempre foi instigante por sua complexidade e pelo
arcabouco de procedimentos que incorpora, bem como pela teia de dispositivos aliados,
especialmente em razdo de estar diretamente atrelado aos poderes, deveres e responsabilidades do
juiz, e ao principio do livre convencimento. Tanto que mereceu um capitulo préprio e especifico
no Livro do processo de conhecimento em nossa lei instrumental. E ndo s6 no ambito do direito
processual merece relevo esse tema, pois alcado a conceito constitucional, quando estampou o
legislador magno a inadmissibilidade da producio da prova obtida por meio ilicito.

Alids, tAo ou mais importante ¢ a questdo de fato no direito patrio, que toda sua solugio
deve ser encontrada na acdo de conhecimento, ou quando muito encerrada na fase recursal de
segundo grau, pois a orientagdo pretoriana ja assentou ser inadmissivel as instancias excepcionais
cuidar do exame das provas e da matéria fitica. Ou seja, seu espectro de atuagio e produgio é
inserido nos limites impostos pelo préprio legislador.

Por sempre complicada a questio das provas, enseja uma abordagem especial quando
confrontada com as agoes em que se discute a violagdo de direitos da propriedade industrial,
especialmente quando nessas se demandar a necessidade da producio de pericia técnica. Para ndo
falar na sempre dificil solugao para o tema da indenizagdo, da prova do dano, do prejuizo, da
pericia contabil, que desencadearia um estudo especifico. Mas centrando o objetivo desse
pequeno estudo na prova técnica, entalharemos um escrito especifico sobre sua natureza,

procedimento e admissibilidade nas a¢gdes supra mencionadas.

2. Conceito de prova.
Mencionamos a importancia da prova no processo civil. Tem um capitulo especial na lei
instrumental e estd intimamente ligada a atuac¢do do juiz na dire¢do do processo. Numa

conceituacao singela, a prova é entendida como a agdo e o efeito de provar; e provar é



demonstrar de algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmagao™. O
argumento que se despe sobre as provas decorre, entdo, da necessidade de que os fatos e atos
juridicos, por serem objeto de afirmacdo ou negacio, sejam provados no curso do processo. E,
considerando que o juiz é alheio aos fatos sobre os quais deve pronunciar-se, ndo pode ficar
atrelado aos simples argumentos das partes, razdo por que o legislador processual municiou-o de
mecanismos e instrumentos para verificar quio verossimeis sdo esse argumentos, suficientes a
propiciar a livre convicgdo. Daf por que estabelecido ao juiz de oficio ou a requerimento das
partes, determinar todas as provas que considerar uteis a instru¢do do processo, ou afastar
aquelas que nao digam razdo com o mesmo (art. 130 do CPC). Trata-se de uma faculdade de
atuacdo do juiz, mas que no processo civil brasileiro assume posicdo ampla e irrestrita.

Interessante, nesse particular, o magistério de GIUSEPPE CHIOVENDA:

Provar significa formar a convicgdao do juiz sobre a existéncia ou nio de fatos relevantes
no processo. Por si mesma, a prova em geral da verdade dos fatos ndo pode ter limites;
mas a prova no processo, ao revés da prova puramente logica e cientifica, sobre a
primeira limitacdo na necessidade social de que o processo tenha um termo; transitada em
julgado a sentenca, a investigacdo dos fatos da causa preclui definitivamente e, a partir
desse momento, o direito ndo cogita mais da correspondéncia dos fatos apurados pelo
juiz a realidade das coisas, e a sentenca permanece como afirmacio da vontade do Estado,
sem que influéncia nenhuma exerga sobre o seu valor o elemento légico de que se extraiu.

(Institui¢cdes de direito processual civil, Campinas: Editora Bookseller, 2002, p. 109-110)

E do juiz, portanto, o comando do processo. Dele também, dentro de sua faculdade,
determinar na fase probatéria toda e qualquer providéncia que seja suficiente a lhe formar o
convencimento. Isso ndo retira das partes, entretanto, o 6nus de produzi-las consoante suas

alegacbes nos autos. O que pretendeu o legislador processual no art. 130, foi preservar o interesse

139 COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del derecho procesal civil, Buenos Aires: Julio César Faira Editor, 2005, p.
176, traducio livre.



publico do processo, dando ao juiz os instrumentos necessarios para alcancar a plenitude da
prestacio jurisdicional.

Sua producio relaciona-se com as afirmag¢bes das partes, logo, enquanto possiveis as
alegacbes de fato, possivel é a producdo da prova, por que amplo e irrestrito seu acesso, garantia
constitucional. A exibi¢do e juntada da prova tem a importancia juridica de ser o juiz obrigado a
leva-las em conta e a manifestar-se sobre o pedido (CHIOVENDA, Giuseppe. Institui¢cées de
Direito Processual Civil, Campinas: Bookseller, 2002, vol. 111, pg. 32).

O sistema processual patrio, como cedi¢o, rege-se pela teoria objetiva, partindo da
premissa que existente a prova no processo, desimportando a parte que a produziu, servird e
guiara o juiz na formacio de sua convicgao. Mas, ainda assim, detém ele o direito e a faculdade de
afastar as provas inuteis ou determinar aquelas que julgar relevantes.

O estatuto politico garante o devido processo legal, conferindo aos litigantes todos os
meios e recursos necessarios a prova de suas alegacdes. A ampla dilacio probatéria, sem
restricGes, atende, portanto, aos principios de Justica que norteiam o processo, mormente
daqueles que servem para a busca da verdade. Para tal fim é que serve a prova™. A lei
instrumental, com referéncia ao encartado na verba constitucional, assenta que todos os meios de
prova sio admitidos em direito (art. 332 do CPC). Dai, porque, um dos canones do sistema
processual repousa na livre apreciacio da prova, pois que o equilibrio na discussdo, na busca de
provas, ¢ resultado da democracia do feito judicial. A prova pertence ao processo, e¢ sua
verificacdo tem relevancia juridica, pois serve de guia ao juiz na formag¢ido de sua convicgio,
resultado da atividade probatéria das partes™.

Tudo ao que se examina da prova, ¢ suficiente para reconhecer sua importincia no
processo, pois impede que o juiz julgue fundado apenas em conjecturas subjetivas ou alegag¢des,

mas, sobretudo, no idem est et non esse et non probari, ou, “nao ser e nao provar ¢ a mesma coisa’”.

140 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, Sdo Paulo: RT, 1983, tomo 111, p.
404.
141 SCHONKE, Adolf. Ditreito Processual Civil, Campinas: Editora Romana, 2003, p. 264.



Interessante também era a licdio de BONNIER, que alertava ser a prova o conjunto de diversos
meios pelos quais a inteligéncia chega a descoberta da verdade'.

O maior estudioso das provas, dentre nossos doutrinadores de tomo, o prof. MOACYR
AMARAL SANTOS advertia que provar é convencer o espirito da verdade sobre o fato, daf ter
ela um objeto, uma finalidade ¢ um destinatario™. O objeto decorre, justamente, dos fatos da
causa, deduzidos pelas partes como fundamento da demanda, pois toda pretensdo tem pot

fundamento um fato e este ¢ o fim da prova. Mas, considerando que fafo em direito processual

tem sentido amplo, mister referir as palavras de CARREIRA ALVIM:

Cumpre, contudo, esclarecer que fato, em matéria processual, especialmente elemento no
campo probatério, tem um sentido bastante amplo, de modo a compreender os diversos
acontecimentos do mundo exterior; alcanga coisas, lugares, pessoas ¢ documentos
(Alcala-Zarmora y Castillo). Faro exprime tudo o que ndo é o direito. Apenas
excepcionalmente, como se vera, o direito constitui objeto de prova. (Teoria Geral do

Processo, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003, p. 253)

Por fungao ou finalidade, como ja amplamente abordado, visa a prova formar a convicgiao
do juiz sobre os fatos alegados e sua veracidade no contexto do processo. Confere certeza quanto
a sua ocorréncia, no espirito do julgador. Por fim, o destinatirio da prova é o juiz, de modo direto,
pois para quem ¢ dirigida a prova atendida sua finalidade, e de modo indireto, as partes,
convencidas acerca da certeza do fato afirmado ou negado.

Classicos estudos sobre provas foram feitos com o andar dos tempos, mas todo s, em
geral, tém por conclusio o argumento primario de que elas evocam de forma natural, a idéia de
descoberta da verdade, ainda que ndo se constitua um fim em si mesma, mas para que se dé
qualificagdo a atividade jurisdicional prestada pelo Estado. Na dogmatica juridica, discute-se

também, a natureza das normas de direito probatério, se sao materiais ou processuais, inclusive

142 BONNIER, Edouard. Traité des Preuves en Droit Civil et en Droit Criminel, Paris: 1873, vol. I, p. 01, tradugao
livre.
143 Comentatios ao c6digo de processo civil, Rio de Janeiro: Forense, 1976, IV vol., p. 8.



C 1A . L. L. 1 . L. ., .
com evidéncias praticas acerca dessa problematica™!. Sobre o tema, o magistério do ja citado

mestre MOACYR AMARAL SANTOS:

Na sistematica do direito brasileiro, que no tocante se filia ao sistema de direito frances,
belga e italiano, os principios referentes a prova se incluem no direito material e no direito
formal. Entram na esfera do direito civil a determinag¢io das provas e a indica¢io tanto do
seu valor juridico quanto das condi¢des de sua admissibilidade. Ao direito processual cabe
estabelecer o modo de constituir a prova e de produzi-la em juizo. (Prova judicidria no

civel e comercial, Sio Paulo: Max Limonad, vol. 1, p. 47)

Quanto ao 6nus de provar a veracidade do fato afirmado ou negado, assentou o legislador
processual sua divisdao, incumbindo ao autor a demonstragio do fato constitutivo do direito, e ao
réu, a existéncia de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele, sendo
expressamente vedada a inversio desse Onus, pena de macular o processo e acarretar-lhe
nulidade.

Imperativo convir, porém, que nio é objetivo concreto do juiz encontrar a verdade
absoluta no processo, mas, ainda assim, sendo o processo visto como um palco de discussoes,
sua funcdo primordial é o método da atuacdo jurisdicional e objetivo ndo é a reconstrucio do
fato, mas o convencimento dos demais sujeitos sobre ele'. Por isso fala-se em pretensdes, em

questdes submetidas a apreciacdo pelo juiz.

3. A prova pericial.

Feita a digressdo acerca da prova, como instituto relevante no direito processual, cumpre
o assentamento sobre as modalidades de prova admitidas em nosso ordenamento. Ja dissemos,
referindo doutrinador de tomo, que as regras relativas ao modo, tempo e cautelas da constituicdo

e produgdo das provas encontram-se elencadas na lei instrumental. O capitulo VI, do Livro I, de

14 DIDIER JR., Fredie. Regras processuais no novo cédigo civil, Sio Paulo: Editora Saraiva, 2004, p. 29.
145 MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do processo de conhecimento, Sio Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 254.



nosso Coédigo, estabelece as provas e sua admissio. A se¢do VII dispde sobre a prova pericial,
hipéteses de cabimento e procedimento no processo, tema do qual nos ocuparemos desde ja.

Existem fatos que por sua complexidade, demandam conhecimento especifico para sua
verificacdo. Dai estabelecer o cédigo expressamente que quando o juiz se deparar, no processo,
com fato que necessita ser provado por quem detém conhecimento técnico ou cientifico, devera
ele ser assistido por perito (art. 145 ¢/c art. 421 do CPC).

Entre os meios de prova permitidos e consagrados em nosso sistema, encontra-se,
portanto, o exame pericial, que realizado por profissional habilitado para o mister, trard ao juiz e
as partes esclarecimentos sobre a questdo de fato cuja demonstragdo se busca.

HEssa orientacio assenta-se nos limites da utilidade, razdo e necessidade de verificacio da
prova pericial, lancados pelo legislador de forma imperativa, em que extrai-se a presenca de dois
requisitos: questdo de fato e que dependa de conhecimento técnico ou cientifico. A norma
processual orienta o dever do juiz atentar para a natureza dos fatos a provar e agir cum granus salis,
aferindo ndo s6 a necessidade de pericia ou se essa reclama conhecimentos especificos de
profissionais qualificados e habilitados em Lei, dando a norma interpretacdo teleoldgica e
valorativa. (TJRS, Ap. Civ. 70005015383, 9* C.Civ., Rel. Des. Adio Sérgio do Nascimento
Cassiano, julgado em 10.12.2003). Nesse caminho, a orientacio de PONTES DE MIRANDA:

Para que seja chamado o perito, é preciso que, para a prova do fato, seja necessitio o
perito (=7a prova do fato depende de conhecimento técnico ou cientifico”).
(Comentarios ao Cédigo de Processo Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2000, Tomo 11, p.

456)

Busca-se entdo, saber da utilidade prova para o processo, diante da natureza do fato que
se quer demonstrar e por envolverem questdes eminentemente técnicas ou cientificas, que fogem
ao conhecimento juridico do juiz Alids, a utilidade e necessidade da prova técnica manifesta-se

sempre que a causa debater questdes de fato, como adverte KARL LARENZ:



(...) a questdo de direito decide-a sem depender do que ¢ alegado pelas partes, com base
no seu proéprio conhecimento do Direito e da lei, que tem de conseguir por si (jura novit
curia ). (Apud. Nelson Luiz Pinto. Recurso especial para o Superior Tribunal de Justica,

Sao Paulo: Malheiros, 1996, p. 160)

Portanto, tudo que refoge ao jura novit curia, demanda a necessidade de producio de prova
técnica, extremamente 1til e relevante nas a¢des de conhecimento cuja veracidade dos fatos exigir
realizagdao de pericia para seu aferimento. E nessas situages encontra-se o juiz proibido de julgar

a lide antecipadamente, pena de ofender primados constitucionais, consoante a jurisprudéncia:

PROVA - NECESSIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
IMPOSSIBILIDADE. CPC, ARTS. 130 E 330, DO CPC. 1. Havendo questdes de fato a
serem comprovadas por pericia, viola os principios do contraditério e da ampla defesa,
cerceando o direito da parte de produzir prova necessaria ao deslinde da controvérsia, o
indeferimento da prova pericial. E vedado ao juiz antecipar o julgamento da lide quando a
questio de mérito depende da producio de provas. Recurso conhecido e provido. (STJ,
RESP 120680/RS, 2* Turma, Rel. Min. Francisco Pe¢anha Martins, DJU de 16.10.2000, p.
297)

DECISAO ANTECIPADA. Havendo questdes de fato que podem ser comprovadas por
pericia, o indeferimento dela, conduz a nio se assegurar o contraditério, em obediéncia ao
principio da ampla defesa, cerceando o direito da parte de produzir prova necessatia ao
deslinde da controvérsia. Recurso provido. (STJ, RESP 45372/SP, 1* Turma, Rel. Min.
Garcia Vieira, DJU de 27.06.1994, p. 16915)

Neste diapasio, e essencialmente sobre a prova pericial técnica, considerada como meio
de prova real, tem, regra geral, importancia para a solu¢ao de demandas cujo exame esteja além

do conhecimento juridico do juiz, bem como daquele que se possa ser dotado de cultura comum



(STJ, REsp. 655747/MG, Quarta Turma, Relator Ministro Jorge Scartezzini, DJU de 12.09.2005,
p. 339).

A prova pericial deve, nesses casos, ser prestada por perito qualificado para a
incumbéncia, dada sua funcio de auxiliar da Justica (art. 139 do CPC). CANDIDO RANGEL
DINAMARCO ao conceituar a Pericia, o faz “...ew alusio a qualificagio e aptidao do sujeito a guem tais
exames sao confiades.” (Instituigdes de Direito Processual Civil, Sio Paulo: Malheiros Editores,

2003, p. 585). E afirma:

A prova pericial é realizada por perito de confianga do juiz e por ele escolhido sem
qualquer interferéncia das partes (art. 421). Estas indicardo, se quiserem, assistentes-
técnicos com a funcdo de acompanhar os trabalhos do perito e eventualmente realizar os
seus, em ctitica ou apoio as conclusdes deste. (...) O perito ¢ auxiliar da Justica (auxiliar
eventual de encargo judicial) e, como tal, tem deveres e responsabilidades perante o Juizo.
Os assistentes-técnicos sdao auxiliares das partes e seu compromisso é com elas, nio com
o Juizo (art. 422, 2* parte) - naturalmente, com o dever ético de comportar-se segundo os
padrbes de sua profissio e segundo os canones de sua ciéncia ou técnica. As partes siao
livres na escolha de seus assistentes, mas o juiz estad sujeito a algumas limitagdes para a
escolha do perito. A escolha do perito deve em principio recair sobre profissional de nivel
universitario (art. 145, § 2°), sendo indispensavel o conhecimento especifico da matéria
em cada caso; se ocorrer uma ma escolha e o perito se manifestar tecnicamente

incapacitado, o juiz tem o dever de substitui-lo (art. 424, inc. I). (Obra citada, p. 591)

E como todas as demais, deve revestir-se das formalidades legais, sob pena de ser
decretada sua nulidade. Nesse caso especifico, a abordagem do art. 145, § 2°, do CPC combinada
com uma interpretagao teleolégica do art. 421, como ja referimos, informa que o juiz deve indicar
para a incumbéncia, peritos com comprovada qualificacdo técnica na matéria em que opinario e

atuardo como auxiliares, sob pena de serem substituidos, forte no art. 424, 1, do CPC.



Assim, em considerando as disposicdes normativas acerca da prova pericial e da
necessidade de qualificacdo do perito, somos levados a abordar o tema sob a 6tica especifica das

acoes por violagdo de direitos da propriedade industrial.

4. A prova pericial nas agdes por infracido a direitos de propriedade industrial.

A protecio a direitos de propriedade industrial em nosso ordenamento, como primario, é
atribuida com a concessao da patentes (de invencdo e de modelo de utilidade); de registros de
desenho industrial; de registros de marca e repressdo as falsas indicagdes geograficas e a
concorréncia desleal (art. 2° da Lei 9.279/96). Tratam-se, portanto, de direitos atributivos, com
eficacia plena e erga ommes, ¢ no que tange a repressio a concorréncia desleal, erigido como
principio basilar no sistema vigente.

As agoes judiciais por violagdo de direitos dessa natureza podem merecer toda sorte de
cabimento, tanto no processo de conhecimento, em que adotario o procedimento ordinario,
quanto no processo cautelar. O que mais interessa nesse particular, é que, qualquer que seja o
processo seguido por essas agbes (ordinario ou cautelar), na grande maioria dos casos, a
comprovagiao do fato que lhe serve de fundamento, demandara a realizacdo de prova pericial
técnica, porque foge ao conhecimento do juiz e ndo trata de matéria de direito. Dizemos, com
absoluta certeza, na grande maioria dos casos, pois haveremos de verificar que em certas agoes, a
questdo a ser resolvida envolve matéria eminentemente juridica, prescindivel de prova pericial.

Pois bem, avaliemos entdo, as caracteristicas da matéria de fato descrita nas ag¢des por
violagdo a direitos de propriedade industrial por espécie, e a viabilidade/utilidade/necessidade de
realizagdo de prova pericial técnica.

Na linha dos direitos concernentes as patentes de invencdo e de modelo de utilidade,
somos levados a crer que nas agdes ajuizadas para constatagio de possivel infragio, ¢é
imprescindivel a producido da prova pericial, por envolver questdo de natureza eminentemente
técnica, muito além dos limites do conhecimento juridico do juiz.

Com efeito, a lei da propriedade industrial assenta taxativamente que a extensiao da
protecdo conferida pela patente é determinada pela teor de suas reivindica¢des, interpretado com

base no relatério descritivo e nos desenhos (art. 41 da Lei 9.279/96). E a patente, como cedico,



nada mais ¢ do que a garantia de exclusividade sobre a invencao, que deve atender os requisitos
de novidade, atividade inventiva e aplicagdo industrial, e o modelo de utilidade, o objeto de uso
pratica ou parte dele, que tenha aplicagdo industrial por nova forma ou disposi¢do, apresentando
ainda, ato inventivo, com melhoria funcional.

Essa mesma linha de raciocinio deve ser conferida as a¢des que discutam alegada infragao
a registros de desenho industrial, que ao protegerem a forma plastica ornamental de objeto ou o
conjunto de linhas e cores, proporcionam resultado visual novo e original na configuracao
externa, passivel de fabricacdo industrial. A norma, no particular, atesta a viabilidade da prote¢do
quando nio esteja o desenho incluido no estado da técnica - tornado acessivel ao publico por
qualquer meio antes do depdsito (art. 96, § 1°, da Lei 9.279/96), e também quando sua
apresenta¢do resulte numa configuracdo visual distintiva em relagio a outros objetos anteriores
(art. 97 da Lei 9.279/96). Esse direito de proptiedade industtial, assim como as patentes, quando
fundamentarem determinada acdo em juizo, demandardo a avaliacdo técnica para reconhecimento
de existéncia de infracdo ou nio, especialmente em razdo da verba legal dos arts. 187 e 188 da Lei
9.279/96, que elegeram a imitagdo substancial como fator também relevante para afastar o ilicito
contra o desenho industrial.

Tratando-se, portanto, de direitos relativos a produtos industriais, for¢oso concluir, entio,
que a verificagdo da questio de fato de existéncia de infracdio ou ndo, deve passar
obrigatoriamente pela verificagdo técnica, pois nio dispde o juiz de conhecimento habil para esse
reconhecimento, ou seja, nao tem condi¢do de formar seu convencimento sustentado apenas e
tdo somente nas alega¢des das partes no processo. Necessario, util e indispensavel, entdo, a
pericia técnica. Como ndo poderia ser diferente, é pacifica a jurisprudéncia sobre a necessidade de

pericia em agbes envolvendo infracdo a patentes e desenhos industriais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS SOBRE A PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. SISTEMA DE ENCAIXE E FIXACAO DE CAPOTAS DE
VEICULOS UTILITARIOS. Prova do fato que depende do conhecimento especial de

técnico, para se determinar se houve ou ndo apropriagdo indevida dos direitos de



propriedade industrial, consoante art. 145 do CPC. Agravo provido. (TJPR, Ag. Inst.
149.974-5, 8* C. Civ., Rel. Des. Celso Rotoli de Macedo, Julgado em 18.02.2004)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL — PATENTE. O pedido de anulagio de patente, a
conta de inexistir novidade no invento, ¢ daqueles que, como regra e por sua propria
natureza, exige o auxilio de prova pericial. Assim, caracteriza o cerceamento de defesa
julgamento antecipado, quando imperiosa a pericia, e os interessados por ela postulam.
Apelo provido. (TRF 2* Regiao, Ap. Civ. 91.02.14696-8/R], 1* Turma, Rel. Juiz Federal
convocado Guilherme Couto de Castro, julgado em 09.03.1999)

A grande dificuldade, contudo, ndo reside na produgido da prova pericial em agGes
envolvendo direitos dessa natureza, em especial aqueles decorrentes de patentes, mas sim em
encontrar peritos que detenham suficiente conhecimento e especialidade comprovada na matéria
a que sio levados a opinar, ex vz do art. 145, § 2°, do CPC.

Como ja referimos, tem o juiz o dever de indicar para a incumbéncia, em interpretacdo
teleoldgica desse dispositivo combinada com o art. 421 do CPC, profissional com qualificacio
especifica sobre a matéria em que atuard como auxiliar, sob pena de ser substituido, forte no art.
424, 1, do CPC.

Mas a pratica, a evidéncia, denota atropelos para nomeagdo de experts com especialidade
e qualificagio técnica para a propriedade industrial. E que tratando-se de matéria altamente
especializada, seria de extrema relevancia e valia ao processo, se o juiz pudesse indicar para a
incumbéncia profissional habilitado para a mesma. Convém destacar, quando referimos sobre
profissional habilitado, nio estamos apenas nos limitando a exigir perito com nivel superior em
alguma disciplina que alegadamente sirva para sustentar sua indicagdo nessas a¢des. Aqui, a
exigéncia vai muito além. Ou seja, ndo basta para a confeccdo de determinada prova pericial
técnica em demanda que discuta infracdo de patente de invencdo ou modelo de utilidade, por
exemplo, que o juiz nomeie um engenheiro. Num primeiro momento e por que muito 6bvio, deve
ele possuir graduagio em area que se relacione com matéria reivindicada na patente em discussao

na causa. Se for quimica, um engenbeiro quimico, se mecanica, um engenbeiro mecanico, ¢ assim pot



diante. Tal atende a exigéncia imperativa do art. 424, I, do CPC, no que toca ao conbecimento técnico
e cientifico. Mas isso s6 ndo ¢é suficiente. F mais salutar e de extrema relevancia, que esse petito
detenha especialidade na matéria gue vd opinar (art. 145, § 2°, do CPC). Aqui, porém, ¢ que estd o
cerne do problema: a necessidade de se aferir ou até mesmo encontrar, experto que possua
especialidade em propriedade industrial.

O que se tem visto, em verdade, ¢ indicacio de peritos por juizes considerando tio
apenas o conhecimento e formacio técnica, passando ao largo da especialidade. Casos em que,
fatalmente, ndo tendo o Perito afinidade com a matéria, podera o resultado da prova pericial ficar
aquém do exigido e ndo atender sua finalidade esclarecedora no processo.

Vejamos, como ja referido, as peculiaridades e caracteristicas extremamente particulares
de litigios envolvendo infracdo de patentes. Deverd o Perito nesses casos possuir uma profunda
aproximac¢io com o tema, 0 que mesmo assim, poderd muitas vezes nao ser suficiente. Sabera,
vg., dizer sobre os conceitos de patenteabilidade ou refutar o que estd ou nio no estado da
técnica, caso sejam esses os temas de fato? Sabera interpretar a patente de acordo com o teor de
suas reivindicagdes para saber se a solucdo técnica encontrada esta sendo infringida? E se estiver,
esta sendo por sua idéia essencial ou pelo uso de meios equivalentes? Enfim, ¢ todo um
manancial de capacidade e qualificacio que se mostra imprescindivel ao perito em propriedade
industrial que nao pode passar ao largo do juiz responsavel pelo comando do processo no
momento da nomeacio ou indicacio. Deve o juiz, portanto, ficar atento a essas exigéncias, até
para que os esclarecimentos a serem prestados pelo perito sejam tteis na solugdo da controvérsia.

Exige-se, portanto, que o perito tenha capacidade especializada para interpretar a matéria
em discussio, suficiente para que suas conclusdes sejam admitidas em juizo, razio de sua
autoridade opinativa e em face dos argumentos sobre os quais repousam'’. Interessantes as

afirmacoes de DENIS BORGES BARBOSA' sobre o tema:

146 AMARAL SANTOS, Moacyr. A prova judicidria no civel e comercial, Sio Paulo: Ed. Max Limonad, 1968, Vol.
V, n° 176.

147 “O que um perito precisa saber de Direito num caso de violagio de patentes.”, extraido do sitio do autor na
Internet, endereco “www.denisbarbosa.addr.com/perito.mht”, 2004.



Nem o engenheiro (ou cientista...) treinado nas substancias da técnica, e experiente na sua
aplicagdo, nem o advogado, aperfeicoado na arte de interpretar e aplicar normas, tem em
geral treinamento e contato com as peculiaridades de uma patente. Em particular no

Brasil.”

E prossegue:

Assim, ndo ha pericia possivel se o perito ndo conhecer antes a patente, se nao puder
confrontar as reivindicagbes com o que constatar na inspe¢dao pessoal e nos testes. A
seriedade profissional e os interesses da defesa obrigam o perito a indicar que

reivindicacao, precisa e numericamente, foi violada, e como.”

Sobre a necessidade de especializagio e qualificagdo do perito na matéria que ird opinar, a

jurisprudéncia:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ACAO
ORDINARIA DE VIOLACAO DE DESENHO INDUSTRIAL, CONCORRENCIA
DESLEAL E PERDAS E DANOS. PERITO NOMEADO PELO JUIZ.
ENGENHEIRO QUIMICO. SUBSTITUIDO. Possibilidade de substituicio do perito
quando carecer de conhecimento técnico ou cientifico. No caso, a pericia tem como
objetivo aferir a existéncia de efetiva reprodugdo das caracteristicas que a patente protege,
nao as caracteristicas fisicas dos produtos. Engenheiro quimico sem habilitacio em
matéria de propriedade industrial ndo se mostra como o mais apto a realizar a pericia tida
como necessaria a0 bom julgamento da causa. (TJRS, Ag. Inst. 70013870779, Relatora
Desembargadora Helena Ruppenthal Cunha, 16* Camara Civel, DJRS de 03.03.2000)

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. Inexisténcia de litispendéncia; inobstante o
julgamento unico se impoe. PROVA PERICIAL — Devida e necessaria obediéncia as

normas do Cédigo de Processo Civil. Nomeagdo de perito — Adequagdo da respectiva



habilitagao. Agravos providos. (TJRS, Ag. Inst. 70010635639, Relator Juiz Roberto
Carvalho Fraga, 14* Camara Civel, DJRS de 21.03.2005)

PROCESSUAL CIVIL. Ao nomear o perito, deve o juiz atentar para a natureza dos
fatos a provar e agir “cum grano salis”, aferindo se a pericia reclama conhecimentos
especificos de profissionais qualificados e habilitados em lei, dando a norma interpretacdo
teleoldgica e valorativa. (ST], REsp 130790/RS, Quarta Turma, Relator Ministro Salvio
de Figueiredo Teixeira, DJU de 13.09.1999, p. 67)

Relevante para a averiguacido da verdade real a instruir a justica do provimento final
buscado em ag¢des que discutam infracdo sobre patentes e desenhos industriais, seja realizado
exame pericial técnico, especialmente considerando que o juiz da causa, como destinatirio da
prova, esta impedido de favorecer qualquer das partes pelo julgamento sustentado em elementos
de simples convicgio sobre essa matéria de fato'™.

Acorde com tais argumentos, descabe ao juiz em a¢oes desse tipo, dispensar a realizagio
da prova pericial ou até julga-las antecipadamente, ndo sé por que carece de conhecimento
técnico especifico para opinar sobre a matéria, fugindo a aplicacio do art. 420 do CPC, como
também por que pleitos que demandam ampla dilagio probatéria, por sua propria natureza. E
deve ainda indicar profissionais habilitados ao mister.

Se assim ndo proceder, estara vulnerando garantias constitucionais do contraditério e da
ampla defesa, pois ndo sendo matéria eminentemente de direito, envolvendo complexa questdo
de fato, ndo pode substituir a pericia. Merece destaque orientacio tragada pelo Tribunal de Justica
de Sio Paulo, na Ap. Civel n° 100.892.4/3-00, da 8" Camara de Direito Privado, julgada em
14.08.2000, de onde colhe-se o voto do eminente relator Des. SILVIO MARQUES NETO:

Nio tem o juiz obrigacido de olhar com uma lupa ou medir os detalhes de cada desenho.

Naio fica o juiz adstrito a prova pericial, mas ndo pode substituir a pericia.



E se nio produzida essa prova, pode implicar na caréncia da prova para uma das partes,

no escolio de CHIOVENDA:

Se ndo se ministra a prova, ou nido logra éxito, o efeito dessa falta de prova repercute
sobre a parte que — segundo os principios acima expendidos — tinha o encargo de
produzi-la. Essa parte perderd a causa. Isto prevalece, sobretudo, quanto a prova do
autot: actore non probante reus absolvitnr. (Instituicdes de Direito Processual Civil, Campinas:

Editora Bookseller, 2002, vol. II, p. 461)

Vedado, portanto, s.m.j., em a¢bes dessa natureza o julgamento antecipado da lide, sem a
produgdo da prova pericial técnica, quando for ela necessaria de acordo com as circunstancias da

causa, como ja se pronunciou o STJ:

DECISAO ANTECIPADA. Havendo questdes de fato que podem ser comprovadas por
pericia, o indeferimento dela, conduz a nio se assegurar o contraditério, em obediéncia ao
principio da ampla defesa, cerceando o direito da parte de produzir prova necessatia ao
deslinde da controvérsia. Recurso provido. (STJ, RESP 45372/SP, 1* Turma, Rel. Min.
Garcia Vieira, DJU de 27.06.1994, p. 16915)

Nio obstante o entendimento lancado acerca da produgdo de prova pericial técnica em
acoes por infragdo de patentes, outra caminho somos obrigados a trilhar quando nos deparamos
com discussbes sobre infracdo a registros de marca.

E que esses casos, com amazonica clareza e evidéncia, nio envolvem guestio de fato que
demande conhecimento técnico cientifico, pois da al¢ada exclusiva do juiz o exame e
reconhecimento da existéncia de conflito marcario, matéria claramente de direito. Pois sido
juridicos os conceitos de infracdo marcaria, cuja verificacio é perceptivel por simples exame pelo

juiz, como ensina JOAO DA GAMA CERQUEIRA:

148 STJ, AgRg 665553/MG, Quarta Turma, Relator Ministro Fernando Gongalves, DJU de 28.11.2005, p. 255.



O exame pericial, nos casos de violacio de registros de marca, ¢ desnecessario, ao
contririo do que acontece nos crimes relativos aos privilégios de invengdo, em que ¢é
primordial. A verificagdo da existéncia de reproducio, imitagio ou usurpacio de marca
registrada compete a0 juiz, ndo dependendo de conhecimento especial de técnicos (CPC,
art. 420 e segs.). O juiz é que deve decidir, examinando as marcas, se uma reproduz a
outra, ou se, entre ambas, existe a possibilidade de confusio que caracteriza a imitagao (...)
Confiar essa missao aos peritos, para que estes digam se ha a arglida reproducio ou
imitagdo, sera atribuir-lhes o papel de juiz em vez da sua funcio prépria de auxiliares da
Justica. (Tratado da Propriedade Industrial, Sdo Paulo: Editora Revista dos Tribunais,

1982, vol. 11, p. 1128)

Nesta senda, inexoraveis as conclusbes que em agdes que envolvam alegada infragdo ou
nao de registros de marca, ndo se mostraria util e necessaria a prova pericial técnica, cabendo ao
juiz, portanto, indeferir sua realizacdo, pena de nio o fazendo, ofender, inclusive, o art. 125, 1I,
do CPC, por que ndo estaria velando pela rapida solucdo do litigio. Essa a orientagdo dos

Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACAO POR CONTRAFACAO DE MARCA
REGISTRADA E CONCORRENCIA DESLEAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
DIREITO MARCARIO. MARCAS MISTAS. APLICAGAO DA LEI 9.279/96.
DESIGNACAO DE PROVA PERICIAL. CONCESSAO DE EFEITO SUSPENSIVO
ATIVO. Desnecessidade de realizagdo de pericia, no caso concreto, ante os elementos de
prova carreados aos autos. A juridicidade dos conceitos de imitagio ou confusio no
campo do direito marcario dispensa a prova pericial, notadamente quando perceptiveis as
diferencas entre os logotipos e marcas utilizadas em roupas esportivas do tipo fitness,
sportwear, activewear B trainning. A livre apreciacdo da prova consubstancia um dos canones
do sistema processual civil. Inteligéncia do art. 131 do CPC. Recurso provido. (TJRS, Ag,.
Inst. 70010865962, Relatora Desembargadora Angela Terezinha de Oliveira Brito, 13*
Camara Civel, DJRS de 13.07.2005)



MARCA COMERCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO
DA PROVA PERICIAL. RECURSO ESPECIAL INADMISSIVEL NO CASO.
Desnecessidade de realizar-se a prova técnica, em virtude da documentacio acostada aos
autos por ambas as partes. Em principio, cabe ao Tribunal de segundo grau, sopesando sé
termos do contraditério e os elementos de prova ja coligidos, decidir sobre a efetivagio
ou nio da pericia. Recutso Especial ndo conhecido. (STJ, RESP 43480/SP, 4* Turma, Rel.
Min. Barros Monteiro, DJU de 29.06.1998, p. 188, RST]J, vol. 112, p. 200)

Em tema de marca de inddstria e comércio, sendo juridicos aos conceitos de imitagao,
reprodugio ou confusio, de todo inutil a realizacdo de pericia se a contrafacio ¢
facilmente perceptivel e ndo depende, portanto, de conhecimento técnico especial,
aplicando-se o disposto no art. 420, paragrafo dnico, do CPC. (T]SP, Ap. Civ. 86.953-1,
5% Camara Civel, Relator Desembargador Ralpho Waldo, julgado em 11.6.1987, i RT
625/67)

Evidente, a pericia deve ser dispensada nesses casos, quando o convencimento do

julgador se puder formar em razio do suporte juridico decorrente de outras provas produzidas

nos autos, suficiente a imprimir uma decisdo correta.

Mas a pratica vem demonstrando, que em certos casos, decorrentes de circunstancias

especificas e proprias, se faz necessaria a verificagdo por pericia técnica em ac¢des por infracio a

registro de marca, especialmente quando envolver a figura da concorréncia desleal pela imitagiao dos

produtos e também do conjunto imagem ou #rade dress. Nessas hipoteses, pode-se entender pela

necessidade de exame mais aprofundado das questes de fato, por que nio se limitam ao mero

cotejamento de sinais marcarios, mas envolvem abordagem mais ampla dos produtos. Neste

sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Necessidade de dilagao probatoria para esclarecer se a

ré deve ser responsabilizada pela pratica de concorréncia desleal e uso indevido de marca



a0 lancar no mercado produto semelhante aquele comercializado pelas autoras ha mais
tempo. Recurso provido. (TJSP, Ag. Inst. 363.527.4/8, 6* C. Dir. Privado, Rel*. Des".
Isabel Gama de Magalhies, julgado em 11.11.2004)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — Registro de marca mista — Alegada viola¢ao do
direito de propriedade de marca, em razdo de semelhanca entre as embalagens dos
produtos da agravante e da agravada — Demonstragio que necessita de maior
aprofundamento da prova. Agravo regimental ndo conhecido e de instrumento,
improvido. (TSP, Ag. Inst. 333.865.4/5-00, 10* C. Dir. Privado, Rel. Des. Joio Catlos
Saletti, julgado em 20.04.2004)

Mesmo nessas circunstiancias, que consideramos especialissimas para determinar-se a
producao de prova técnica em conflito marcario, devem ser observadas as regras processuais do
art. 145 do CPC, reclamando a nomeagao pelo juiz de expers qualificado para opinar sobre o
assunto. Tanto nesses, como nos casos supra analisados de pericias em ag¢les por infragio de
patentes e desenhos industriais, ndo ¢é tarefa facil do julgador encontrar profissional habil e

devidamente qualificado para a incumbéncia.

Lembramos aqui, hipétese que se tem se mostrado razoavel nos meios forenses e diz com
o requerimento e expedi¢iao de oficio pelo juiz direcionado a Associa¢do Brasileira dos Agentes
da Propriedade Industrial - ABAPI, que por ser entidade nacional representativa da classe de
profissionais atuantes na area, teria condi¢des de indicar dentre seus associados, aqueles que
possuam competéncia e qualificacio para atuarem como peritos em agdes da espécie. Alids, dita
entidade possui um cadastro especifico de profissionais que se habilitaram justamente para esses

fins. Ao que parece, serve como alternativa a solucdo dessas complexas circunstincias.

5. Uma tentativa de solugao - Conclusio.
O tema, como se v¢€, tem suas particularidades e caracteristicas especiais, somente solvidas

de acordo com as circunstancias de cada caso, como, alids, a boa otientacio determina. Mas



mesmo diante das controversas situacbes que podem se verificar nos expedientes forenses, ¢
diante de toda a exposicdo realizada neste estudo, somos instados a uma conclusdo, se for essa
realmente possivel diante do espectro e vastidio que é o direito, em especial da ciéncia do

processo.

Num primeiro momento, de reconhecermos a prova pericial como procedimento
imprescindivel a responder as questoes de fato que demandam conhecimento especifico técnico e
cientifico que fujam dos limites do juiz, estes ultimos atinentes apenas aos aspectos juridicos e de
direito. Pois como se busca com a prova a demonstracdo da verossimilhanga das alegacoes das
partes, carecendo o juiz de conhecimento suficiente para dizer sobre determinado fato #nico ou
cientifico, nao pode deixar de ser assistido por perito, auxiliar para formacio do convencimento no

momento em que ira dizer-se o direito e aplicar a vontade da lei no caso concreto.

Por segundo, por que existem casos que tornam obrigatoriamente a produ¢do da prova
pericial técnica. Dentre esses, as acOes que envolvem a discussdo de direitos relativos a patentes
de invengao e modelo de utilidade, bem como registros de desenho industrial, por que tratam de
tema com tamanha complexidade e especificidade que somente ao perito auxiliar cabe dizer sobre
a questdo de fato, razdo do alto grau de exigéncia e conhecimento técnico. E nessas hipéteses ndo
se admite o julgamento antecipado, sob pena de vulneracio de garantias constitucionais que

asseguram o amplo e irrestrito contraditério e defesa.

Outro norte, contudo, ¢ reservado as agdes que discutem tema especifico de infragdo de
registro de marca, pois a avaliagdo é meramente juridica, de direito, admissivel o exame pelo juiz
de plano, consoante as provas que tenham sido produzidas no processado, prescindivel a prova
técnica por ndo atender os requisitos de utilidade e necessidade. Mas, com pouco mais de
cuidado, devem ser observados esses feitos, visto que em alguns momentos vém aliados a outros
direitos como conjunto imagem, o produto, concorréncia desleal, os quais, em determinadas e
mui tipicas circunstancias podem exigir peritagem técnica.

Certo ainda ¢, que nas agGes por infragio a direitos de propriedade industrial que
demandarem a producdo de prova pericial, tem o juiz o dever de indicar e nomear profissional

com qualificacio e conhecimento especifico sobre a matéria que ird examinar, tarefa essa, como



mencionado, que nio ¢é das mais ficeis e singelas. Especialmente pela dantes referida
complexidade e especialidade alcancado pelo direito da propriedade industrial, cuja avaliagdo ndo

pode ser realizada por simples perito habilitado, mas sim por aquele gualificado.

Neste particular, nos parece que a solugio tem assento, e ja esta assim encaminhando-se,
na indica¢io e nomeacdo de profissionais cadastrados nas entidades representativas da
propriedade industrial, notadamente a ABAPI, que certamente possuem qualificacio para
atuarem como perito em ag¢des judiciais, a exemplo do que ocorre com o Instituto Brasileiro de
Peritos em Comércio Eletronico e Telematica - IBP, ou o Instituto Brasileiro de Avaliacoes e
Pericias - IBAPE. O objetivo seria, acima de tudo, a realizacio de trabalho por quem detém
profundo e abalizado conhecimento técnico sobre a matéria, suficiente a auxiliar o julgador na
formacio do convencimento sobre a veracidade das questdes de fato a cujo exame lhe foram
submetidas pelas partes nessas agoes especificas, e sobre as quais ndo se pode furtar a decidir.
Seriam esses, em nosso entender, os argumentos razoaveis nos procedimentos periciais em agoes

por infracdo a direitos de propriedade industrial.



“As Agbes Anulatorias de Direitos de Propriedade Industrial e a Cumulagio de Pedido

Indenizatério - Questdes sobre Cabimento e Competéncia’

I. Um Intréito.

Na sequéncia de outros trabalhos tratando das agbes anulatérias de direitos de
propriedade industrial, do INPI e sua participagio'*’, nio poderfamos deixar de enveredar no
nebuloso, mas nem por isso menos interessante, tema sobre a cumulacio de pedido de
indenizagdo nessa modalidade de demandas. Esse, que poderia ser novo e decorrente de uma
sistematica interpretacio de dispositivos derramados no ordenamento pela atual norma,
efetivamente nao o ¢, pois ja constava de disciplina presente no antigo Cédigo de Processo Civil
de 1939. Até aqui tudo bem, se mantida fosse a orientagiao daquele antigo catalogo processual, em
que estabelecia no art. 335, que “as agdes de nulidade de invencao ¢ de marca de indsistria on de coméreio
terdo o curso ordindrio e qualquer delas podera ser cumulada com a de indenizacao”. Nao fosse sé isso,
dispunha também o art. 157 do Dec. 7903/45, a possibilidade de que as a¢bes de nulidade
cumulassem pedido indenizatorio.

Entdo, por decorréncia de expressa disposi¢do legal, ndo muito se discutia sobre a
matéria, limitados que eram os julgados da época a decidirem sobre o dever de indenizar, em
razao da existéncia ou ndo de prova de eventuais prejuizos, embora houvesse quem censurasse a
cumulacio de indenizacio as aces anulatorias'™.

Mas com o advento do diploma processual civil de 1973, da Constituicao Federal de 1988
e da Lei n°. 9.279/96, comecaram a surgir duvidas, incertezas, e uma série de decisoes divergentes
dos Tribunais Federais sobre essa matéria.

Merece destaque, antes de mais nada e por dever académico, notaveis trabalhos de

excelente profundidade técnica e digressao sobre o tema, ja publicados na Revista da Associa¢do

199 Temas de processo civil na propriedade industrial, Sio Paulo: Thomson 10B, 2006, p. 11/78.

150 TRF 2* Regido, REO 1991.51.01.007970-7, 1* Turma Especializada, relatora Juiza Marcia Helena Nunes, DJU de
19.07.2005; TRF 2* Regido, EIAC 98.02.46202-0, 2* Secio, relator Des. Federal Sergio Schwaitzer, DJU de
11.04.2006.



Brasileira da Propriedade Intelectual, seja com opinides favoriveis ou nio a cumulagio de
pedidos, que trazem luzes de clareza incomum e servem como abalizada doutrina'".

Pois bem. Este trabalho nio pretende uma conclusiao sobre a cumula¢io de pedido em
acoes de anulacdo de patentes, desenhos industriais e marcas. Mas sim, e se possivel for, tentar
adequar o problema na visao conjunta das normas existentes, especialmente em razdo da
divergente interpretagio instalada nos Tribunais'”. E as perguntas que se competem fazer, como
premissas para uma possivel conclusio, sio: é permitida a cumulagio de pedido de

indenizagdo nas agdes de anulacdo de direitos de propriedade industrial ¢ a justiga

especializada federal é competente para processar e julgar esse pedido de indenizagao?

I1. Dos Aspectos Processuais da Cumulagio de Pedidos.

A controvérsia instarauda num litigio, em que deduz o autor um direito subjetivo contra o
réu, caracteriza a a¢do material, conceituada como “afirmacdo da existéncia do direito material ¢ da sua
correspondente acio” > pela qual fica o 6rgio jurisdicional obrigado a satisfagdo do direito deduzido,
feito na forma de pedido.

No entanto e desde logo, observa-se que o pedido pertence ao plano processual, e nao a
acao material, justamente em razdo de ser formulado ao réu e ao juiz. Do ponto de vista
doutrinario, muito se discutiu e se discute sobre a cumulagio de ag¢les, de causas de pedir e de
pedidos, face a constantes duavidas atinentes ao tema que demandaram estudos mais
aprofundados, porque envolvem temas complexos, relativos, 2.g, ao litisconsércio, a pluralidade

de objetos litigiosos - mais precisamente agoes materiais -, etc.

151 SCHIMDT, Lélio Denicoli. Cumulagio de pedidos na justiga federal, Rev. da ABPI, vol. 59, jul/ago 2002, p. 57/61;
MACHADO JUNIOR, Dario Ribeiro. Da competéncia nas acies referentes a propriedade industrial, Rev. da ABPI, vol.
81, mar/abr 2006, p. 03/11; BARROSO, Pedro Frankvosky, Nulidade de marca e indenizacio — cumulacio de pedidos,
competéncia e constitnigio, Rev. da ABPI, vol. 84, set/out 20006, p. 14/18.

152 Fapordveis @ cumulagio: TRE 2* Regido, AC 1992.51.01.031139-6, 2* Turma Especializada; relatora Juiza Sandra
Chalu Barbosa, DJU de 04.08.2006; TRF 2* Regido, AC 2001.51.531835-9, relator Des". Federal Liliane Rotiz,
DJU de 14.09.2006; TRF 27 Regiao, AC 2001.51.01.514154-0, 2* Turma Especializada, relator Des. Federal André
Fontes, DJU de 10.05.2006; TRF 2* Regido, AC 2002.51.01.523428-4, 2" Turma Especializada, relator Des".
Federal Liliane Roriz, DJU de 02.05.2006 Desfavordveis a cumulacio: TRF 2* Regido, AC 89.02.01840-7, 1* Turma
Especializada, relatora Juiza Marica Helena Nunes, DJU de 18.12.2006; TRF 2 Regido, AC 2001.51.01.514080-7,
1* Turma Especializada, relatora Juiza Marcia Helena Nunes, DJU de 23.03.2007.

153 SOARES, Fernando Luso. Processo civil de declaragio, Coimbra: Editora Almedina, 1998, p. 566.



Nosso céddigo instrumental preferiu se preocupar apenas com a cumulagio de pedidos,
assente no art. 292. Essa disposi¢do, ao que nos parece, desautoriza qualquer interpretagio no
sentido de que seja aplicavel na delimitagdo da cumulagao de causas, ainda que se possa, como faz a
doutrina, utiliza-lo analogicamente para fins de estudo. Cumulacio de pedidos é como se
denomina a figura representada pela formulacdo de mais de um pedido de natureza substancial
contra o mesmo réu. Sob o sentido estrito, a cumulagio de pedidos pode ser dividida em simples
e suscessiva e, num sentido amplo, eventual ou alternartiva™.

Na primeira modalidade (simples), os pedidos, que nada tém de comum entre si a nao
ser os sujeitos (conexdo subjetiva), poderiam ser formulados em ag¢des autbnomas,
independentes, implicando na liberdade e possibilidade do juiz julgar todos procedentes ou
improcedentes, ou apenas alguns ou algum procedente'”.

Na segunda (sucessiva), ¢ permitido ao autor formular um segundo pedido que depende
da procedéncia do primeiro para que seja conhecido e julgado. Ha carater de prejudicialidade,
mas nao sao acessorios, guardando autonomia prépria. Pois somente o acolhimento de um deles
¢ premissa para o outro, por serem absolutamente dependentes. Sem que se tenha a certeza do
direito para o primeiro, ndo pode o juiz examinar e julgar o segundo. Importante consideragio ¢é
feita pelo Des. ARAKEN DE ASSIS, no que tange a causa de pedir envolvidas nas agoes

. . 156
cumuladas de modo sucessivo. Diz esse autor >

Nem sempre, como os exemplos demonstram, as agoes cumuladas de modo sucessivo
apresentam a mesma causa de pedir. No entanto, algum cuidado na identificacio das
causas se impde. Teitelbaum afirma que, nas agoes cumuladas de “rescisao” (rectius:
resolugdo) de contrato e de pertas e danos, as causas comungam o fato de se originarem
do descumprimento do contrato; “rescindido este, ¢ na mesma sentenca, o Juiz passa a

considerar a existéncia dos danos e seu montante” (...) Aparentemente, a mesma causa

154 ASSIS, Araken de. Cummnlacao de Agdes, Sio Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 255-259.

155 ASSIS, Araken de. Cummlagio..., p. 254; CALMON DE PASSOS, Comentdrios..., vol. III, p. 229; BARBOSA
MOREIRA, José Carlos. O novo processo civil brasileiro, Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 3; MARINONI, Luiz
Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do processo de conbeciments, Sao Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2005, p. 100.



que enseja o desfazimento do contrato importa, tout court, a responsabilidade civil. Mas a
procedéncia do pedido condenatério em perdas e danos dependera da prova da culpa,
clemento estranho a nocdo de imputabilidade do inadimplemento, que gera o direito a

dissolucdo do contrato.

Dissemos relevantes, pois ha hipdteses em que é permitida a cumulagdo sucessiva, ainda
que as causas de pedir ndo sejam as mesmas. Essa diferenciacio nos parece relevante para o
estudo, como adiante poderemos verificar.

Por fim, ainda na classificagao dos pedidos, a terceira e ultima modalidade (eventual ou
alternativa), se verifica quando o autor formula mais de um pedido contra o réu, sendo que,
porém, somente # deles é que pode ser acolhido. O exame pelo juiz nesses casos é sucessivo, ou
seja, em rejeitando a primeira pretensio, passa a segunda e assim subsidiariamente. Mas, satisfeita
a pretensao do autor com o acolhimento de um pedido, nido cabe ao juiz examinar e julgar os
demais, ainda que efetivamente formulados.

Pois bem, como definiu LIEBMAN" de forma exaustiva, duas acdes, ainda que distintas,
sdo conexas, quando possuirem comunhio de, pelo menos, um de seus elementos identificadores
ou individualizadores — partes, causas ou pedido. Podem as a¢des serem reunidas, entdo, por
conexio subjetiva, que advém da identidade de partesm, ou também por conexio objetiva,
decorrente da identidade em razdo da causa de pedir ou do pedido. Estabelecidas essas premissas,

vejamos o que ostenta o art. 292 do CPC:

Art. 292. E permitida a cumula¢io, num dnico processo, contra 0 mesmo réu, de varios
pedidos, ainda que entre eles nio haja conexio.

§ 1°. Sao requisitos de admissibilidade da cumulagio:

I - que os pedidos sejam compativeis entre si;

II - que seja competente para conhecer deles 0 mesmo juizo;

1356 Cumlagio..., p. 256.

157 Manual de direito processual civil, Sio Paulo: Saraiva, 1986, p. 154/155.

158 CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Comentirios ao ¢édigo de processo civil, Rio de Janeiro: Forense, 2004, vol. III,
p. 228.



III - que seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

Diversos, ao que se v¢, sdo os requisitos da cumulagio e conexao estabelecidos nesse
preceito legal. Em seu caput, se encontra a permissio de se cumular, num mesmo processo e
contra o mesmo réu (adiante avaliaremos outras nuances sobre o litisconsércio), varios pedidos,
ainda que nio sejam conexos. Nesse primeiro enfrentamento ja vemos que a hipétese trata de
conexio objetiva 2 cumulacio de pedidos'”, visto que se pode formular mais de um pedido para
uma mesma parte - identidade. Mas, desde o capuz ja vemos que o legislador processual permitiu a
cumulagdo de pedidos ainda que ndo haja conexidade entre eles, permitindo a formulacio de
pretensGes autonomas contra o mesmo réu, que poderd servir a solu¢do do problema. Pois
mesmo que ndo sejam conexos, mas preencham requisitos de compatibilidade, competéncia do juizo e
adeguagao do procedimento, poderdo ser cumulados. Embora o art. 103 da norma processual defina a
conexdo de a¢bes em razdo de serem comuns o objeto ou cansa de pedir, tem a doutrina admitido
também para a conexdo, a presenca comum do elemento partes’™, hipétese, entretanto,
considerada como de cumulagio subjetiva, em razdo de litisconsércio'”', que vem definida por
PONTES DE MIRANDA como sendo o momento em que se aprecia os efeitos da lide, desde a
petigio inicial até a eficicia de sua sentenga'®. A isso, o0 Des. ARAKEN DE ASSIS afirmou ser o
fato de que a conexao subjetiva implica a objetiva, sendo o inverso verdadeiro (Cumulagio..., p.
260).

Mas voltemos ao art. 292 e agora aos requisitos estampados em seus incisos. O primeiro,
trata da compatibilidade de pedidos, exigéncia que se da em razdo de que, sendo esses incompativeis
juridicamente, nao se lhes permitiria a cumulacio, pois acarretaria desde o comego do processo a
inépcia da peticao inicial. Pedidos sdo incompativeis quando um exclui o outro, mostrando-se
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impossivel a existéncia de sentenca favoravel simultaneamente ™, por decorrer incompatibilidade

159 ASSIS, Araken de. Cumulagio..., p. 260; CALMON DE PASSOS, Comentirios..., vol. I11, p. 228.

160 LIEBMAN, Enrico Tullio. Manuale diritto processuale civile, Mildo: Giuffre, 1973, 3* ed., v. I, p. 154-155.

161 GRECO FILHO, Vicente. Direito Processnal Civil Brasileiro. Sio Paulo: Saraiva, 2003, v. 2, p. 107; ASSIS, Araken
de. Cumnlagao..., p. 257-258.

162 Comentdrios ao Codigo de Processo Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2000, t. II, p. 293.

163 ASSIS, Araken de. Cumutlagio..., p. 262.



de direito material. LLogo, a compatibilidade aqui reclamada nao é propriamente 16gica, mas sim
juridica'®".

O segundo, envolve exigéncia da competéncia do juizo para conhecer dos pedidos
cumulados, tendo por objetivo evitar erros grosseiros na propositura de demandas com essas
caracteristicas. Em casos de incompeténcia absoluta em razio da matéria ou da pessoa, seja por
se tratar de justica especializada, seja por ser hierarquica, mais refletidos estariam os anseios do
legislador em coibir a cumulagdo de pedidos quando um deles padecesse desse vicio. Porque, um,
obrigatoriamente excluiria do juiz a apreciagio do outro. Mas, em casos de incompeténcia
relativa, que obriga seja suscitada pelo réu e nao conhecivel de oficio, o problema nio se mostra
com maior gravidade, pois inexistindo manifestacdo desse, prorrogada estaria a competéncia (att.
114), mantida, assim, a possibilidade de cumulacio dos pedidos e conhecimento dos mesmos
pelo mesmo juiz.

Por fim, o terceiro inciso, exige a adequagio do procedimento, em que se admite a cumulagio
de pedidos quando a ordem e sucessao dos atos der-se de forma idéntica. Ou seja, nao se admite
a cumulagio, ».g, se um dos pedidos rege-se pelo procedimento comum (art. 271) e outro pelos
especiais (arts. 890 e segs.), quando impossivel seria a cumulagdo porque fugiria da idéia de
instrumentalidade do processo. Feito esse breve relato, avaliemos o tema com maior apuro em

razdo da especialidade do que aqui se estuda.

ITII. Das Agdes Anulatérias e da Cumulacio de Pedido de Indenizagiao — Cabimento,
Adequagio e Competéncia.

Primeiramente e pelo que se tem visto das reiteradas interpretagdes judiciais,
especialmente do Tribunal Regional Federal da 2* Regidao que possui duas turmas especializadas
em Propriedade Industrial, a grande celeuma instaurada acerca da cumulagio de pedido de
indenizagdo em ag¢bes anulatérias ou de nulidade, partem, primordialmente, de duas premissas
basicas: a) a favoravel, sustenta que, mesmo em sendo esse formulado somente ao titular do direito anulando,

ainda assim competiria a Justica Federal seu julgamento, nio sé em razao do art. 109, 1, da CF, mas também

164 CALMON DE PASSOS, Comentdrips..., vol. 111, p. 234.



porque a indenizacdo seria uma consegiiéncia logica da anulagdo, motivo porgue devem ser reunidas no mesmo
processo, sob pena de existirem decisies conflitantes ¢ incompativess, inclusive, por serem conexos. Afora isso, os
proprios dispositivos da lei da propriedade industrial ao assentarem que o foro competente para as agies de
anulagio on nulidade ¢ o da Justica Federal, teria atraido para essa a competéncia de todos os conflitos respeitantes
a direitos de propriedade industrial; b) a desfavoravel, sustenta a incompeténcia absoluta, visto que o pedido de
indenizacdo decorre de causa exclusiva entre particulares, cuja apreciagio ndo compete a Justica Federal por
anséncia de interesse, ndo se prorrogando a competéncia absoluta em virtude de conexao para abranger cansa nao
incluida no elenco do art. 109, 1, da CF, cuja fixacio, alids, somente pode ser ampliada on reduzida por emenda
constitucional.

Ambas as teses, diga-se, tém razdo de ser e suficiente fundamentagdo para ampara-las e
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manté-las de modo apropriado. E ambas possuem amparo jurisprudencial do ST]™. No entanto,

nem sempre, ou melhor, quase nunca, a questdo vista sobre o processo civil é estabelecida nesse

. 166
Tribunal ™

, razdo que conforta o exame a seguir formulado, seja do ponto de vista académico,
seja para uma melhor resolu¢ido ao tema técnico-processual.

O preceito contido na Carca Politica (art. 109, I) diz que é da competéncia da Justica
Especializada Federal processar e julgar causas em que a Unido, autarquias ou empresas publicas
federais forem interessadas na condi¢do de autoras, assistentes, rés ou oponentes, excetuadas
aquelas de competéncia privativa da Justica Eleitoral e do Trabalho. Para que se determine e fixe
a competéncia daquela Justica para o julgamento de causas, ¢ necessario, portanto, a existéncia de
tdo somente uma circunstancia: o interesse da Unido, autarquias ou empresas publicas
federais na causa, independentemente de qual sera sua participagdo processual. A
questdo, a0 que nos parece entdo, pode se resolver em razio desse elemento e de sua

conectividade com as demais premissas estabelecidas na lei processual patria.

165 Favordvel: CC 1127/ES, 1* Se¢do, Relator Ministro Vicente Cetnichiaro, DJ de 25/06/1990, p. 6021);
Desfavorivel: CC 6547-0/PR, Relator Ministro Salvio de Figueiredo Teixeira, 2* Se¢io, DJ de 21/03/1994; CC
832/MS, Realtor Ministro Athos Gusmio Carneiro, 2* Se¢io, D] de 29/10/1990; CC 5288/SP, Relator Ministro
Costa Leite, 2* Secio, DJ de 24/11/1993; REsp 212902/SC, Relator Ministro Silvio de Figueiredo Teixeira,
Quarta Turma, DJ de 13/12/1999.

166 Ndo desconhecemos o acérdio desse Tribunal, proferido na AC 1999.02.01.058517-8, DJ de 03/10/2003,
Quinta Turma, em que restou assim referido: “A regra do art. 292, § 1°, II, do CPC obsta a cumulagio de
pedidos, quando nio seja competente para conhecer deles 0 mesmo juizo. Ir casu, o juizo federal e incompetente



Note-se, como ja dissemos, que o put do art. 292 permite a cumulacdo de pedidos num
unico processo, contra o mesmo réu. Exige, portanto, a identidade de partes para os pedidos
que forem formulados, em manifesta conexao subjetiva. Mas a norma, absolutamente, nio trata
da possibilidade de serem cumulados pedidos contra vdrios réus ou assistente.

Nosso estudo tem origem, obrigatoriamente e por decorréncia imperativa dos arts. 57, §
1% 118 e 175, § 1°, da Lei n°. 9.279/96, na presenca de mais de uma parte - réu titular de
registro e INPI -, dai porque nos parece importante examinar, ainda que brevemente, a questio
sobre a cumulagio subjetiva, para depois verificarmos se é cabivel o cumulo de pedidos contra
vdrios réus, em detrimento daquilo exposto no art. 292, caput, do CPC. Aqui, desde ja, faremos
uma adverténcia, coerente com o que ja escrevemos sobre o assunto'” e veremos adiante:
A awvaliagdo se dard tanto na participacdo do INPI como réu litisconsorte, quanto como

assistente.
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Pois bem. Relembremos tudo o que ja foi dito sobre o litisconsércio ™, ainda que em

singelas palavras, para nio fugirmos em demasiado ao escopo deste trabalho. O litisconsércio
sempre esteve intimamente ligado (e agora vemos que nao por mera casualidade) a problematica

de cumulagio de acbes e partes. CARNELUTTI considerava-o como um processo ‘com

23169

Ppluralidade de partes”™”, conceitua¢do também adotada por CALAMANDREI, que quando falava

170 : ~ . ~
7. Diversas sao as classificaches

em partes, referia-se como “casal necessdrio de contraditores
doutrinarias do liticonsércio e mais comum aquela que fala em necessdrio (indispensdvel) ou facultativo
(irrecusdvel e recusdvel), estes estabelecidos pelo art. 46, II a IV, do CPC, ou a que trata como sendo
simples ou unitdrio, considerando também que o inciso I, do artigo supra referido é, em principio,
de natureza facultativa, podendo, entretanto, tornar-se necessario quando concorrer para tal, as

1

hipéteses do art. 47 do Codex'"".

no tocante a pretensao de perdas e danos, a auséncia de interesse da autarquia INPI, no particular. Precente do
ST7].”

167 Temas..., p. 31/38
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Regra geral, todos os autores sao unanimes ao considerar que nem todo o litisconsorcio
necessario ¢ unitario e vice-versa, sendo esclarecedor que o art. 47 ndo exprime a real
conceituacio do tema, pois pode-se, a primeira vista, admitir que o instituto nele ventilado guarde
relagdo com o litisconséreio unitario, quando, em verdade, nenhuma ligagdo possui.

Na exegese pura e simples do art. 46, depreende-se tratar de formacao de /itisconsdrcio
facultativo, cuja fonte advém da interligacio na relacio juridica motivada por termo comum de
direito ou de fato, bem assim de conexdo entre a causa de pedit, e que tem por finalidade a ja
referida economia processual, desde ja, salientado ndo ser imposi¢io legal, mera iniciativa do
autor. Para que duas ou mais pessoas possam litigar no mesmo processo, conjuntamente, nos
pélos ativo e passivo, o Codigo enumera as seguintes hipdteses: a) comunhio de direitos ou
obrigacGes relativas a lide, decorrente do direito substancial; b) obrigaces derivadas do mesmo
fundamento de fato ou de direito, abrangidas pelo conceito de causa de pedir e ¢) quando
ocorrer afinidade de questdes de fato ou de direito, ou seja, elermentos a serem apreciados para a solugao
da demanda'”®. Cumpre destacar, porém que a comunhio de pontos faticos ou de direito nio
autoriza a conexao de ac¢Oes, podendo haver o litisconsércio apenas e tao somente nas demandas
de competéncia territorial.

De outro lado, ha também, o /itisconséreio necessdrio previsto no art. 47 do Cdodigo, que se
caracteriza primordialmente pela indispensavel cumulagdo subjetiva no mesmo processo. Vale
dizer, a questdo posta em juizo ¢é indivisivel e ndo poder ser objeto da prestacio jurisdicional sem
a presenca obrigatéria de todos aqueles para os quais ela incidird. Vincula varias pessoas ou
pertence a pluralidade delas, seja em decorréncia de lei ou da natureza da relagdo juridica.

Certo entdo, tanto nos casos de litisconsério facultativo ou  necessdrio, se mostra
absolutamente possivel ao autor da acio formular, perante um dos réus, ou a todos, varios
pedidos, visto que o fato de nao se identiticarem rigorosamente as partes ou a elas serem
destinados precipua ou exclusivamente, ndo obsta a cumula¢do. Prevalece aqui ndo a regra de
reunido de pedidos do art. 292, mas sim a de indivisibilidade do litisconsércio, ambos do CPC.

Neste tom ¢ a doutrina do ja citado ARAKEN DE ASSIS'”:

172 BARBI, ob. cit., p. 272.
73 Cumnlago..., p. 260/261.



Exata que seja tal interpretacdo do art. 292, caput, nio conduzira ele ao extremo de
ignorar a viabilidade do litisconsércio passivo. Descabe impedir a cumula¢ido, num tnico
processo, de pedidos diversos contra varios réus, ou encontrar na cumulacio a falta de
nao perfilhar a melhor técnica. Permitido, no caso concreto, o litisconsoércio passivo, se
evidencia, correlatamente, a possibilidade de o autor formular, perante um dos réus, ou de

todos, varios pedidos sob a garantia do art. 292.

Nio temos duvidas que, ndo obstante, o legislador processual tenha feito mengao de que
a cumula¢io num unico processo deva ser contra 0 mesmo réu, o intérprete deve aplica-lo cum
grano salis, e deve também, considerar as questdes que envolvem a cumulag¢do subjetiva
(litisconsoércio) para permitir o cimulo de pedidos contra varios réus, num unico processo, desde
que, obviamente, os requisitos estabelecidos nos incisos do art. 292 seja obrigatoriamente
respeitados.

Voltando a cumulacio de pedidos e ao art. 292 do CPC, avaliamos os aspectos e
requisitos impostos pelo legislador como conditio para que fosse essa permitida. Nesse passo
¢ ja adiantando algumas conclusdes, nio encontramos maiores dificuldades para encontrar nas
acOes anulatérias que contenham pedido cumulado de indenizacio o requisito da  compatibilidade
entre os pedidos (inciso I), porque um nido exclui o outro, podendo haver sentenca favoravel e
desfavoravel conjuntamente, sem que prejudique juridicamente os provimentos finais, de modo a

obstar o exercicio da jurisdicdo. Quanto a adeguacio dos procedimentos (inciso III), assiste igual

sorte, pois tanto as a¢oes tipicas de anulagdo de direitos de propriedade industrial, quanto aquelas
obrigacionais de indenizagdo seguem o rito comum ordinario, igualmente nio se opondo
qualquer negativa de transito ao cumulo de pedidos.

Entretanto, melhor analise se deve fazer sobre o requisito que trata da competéncia (inciso
IT), visto que redundara diretamente nas concluses sobre o regime e conceito constitucional

aplicado aos casos em concreto, sendo que aqui, nos parece, residird o n6 goérdio da discussio, e




nos levard entio, a resposta das pergunta feitas no inicio deste trabalho: € permitida a
cumula¢do de pedido de indenizagdo nas agdes anulacdo de direitos de propriedade
industrial ¢ é a justica especializada federal competente para processar e julgar esse
pedido de indenizagao?

Necessario um breve relato sobre a competéncia. Como ja enfrentamos', a
competéncia constitui a wedida da jurisdicao'”, onde o poder jurisdicional esta circunsctito, sendo
determinada quando hd o exercicio em concreto deste no conflito de interesses instituido. Sua
origem decorre da gama de lides existentes e da necessidade de distribui¢ao do poder jurisdicional
pelo Estado entre juizes e Tribunais, dada a impraticabilidade de monopdlio decisério dos litigios,
pelo que necessaria a imposi¢ao de critérios e limites para seu exercicio. Implica, em sentido
pratico, na divisdo de trabalhos entre os 6rgaos do Poder Judiciario visando a concretizacio da
jurisdicio, no critério de sua reparticio. Ou ainda, no fato de que a descentralizacio dos juizos
obedece a impossibilidade do tribunal dnico, e a competéncia significa, portanto, uma correlacdo
entre o 6rgio e a lide'”.

A lei processual, ja visto, descreve em seu art. 292, § 1°, II, do CPC, a permissdo de se
cumularem de pedidos quando for competente para deles conhecer o mesmo juiz. Cumpre
destacar, desde ja, que toda a doutrina consultada quando avaliou a questdo da competéncz'a
como causa de cumulacdo de pedidos, o fez somente quando essa ocorre nas estritas hipoteses
do artigo supra referido, ou seja, num unico processo contra o mesmo réu. Nao se encontrou
nesses escritos qualquer referéncia ao tema em casos envolvendo cumulagdo de pedidos e
competéncia em face da existéncia de litisconsércio. Por essa razio, nossas conclusdes sio
decorrentes da avaliagio conjunta de tudo aqui exposto, quer da cumulacio subjetiva, quer da
cumulagio objetiva.

Como dito, a lei de direito material, assenta nos arts. 57, 118 e 175 da LPI que as a¢les de
anulacdo (ou nulidade, para quem preferir) serdo, obrigatoriamente, ajuizadas no foro da

Justica Federal, ¢ que o INPI deve intervir no feito. Aqui, numa analise preliminar e combinada

174 Temas..., p. 40-44.
175 CARNEIRO, Athos Gusmio. Jurisdigio ¢ Competéncia, Sio Paulo: Saraiva, 1997, 8* Edicdo, p. 47.
176 ASSIS, Araken de. Cumulagio..., p. 262.



com a norma imperativa do art. 109 da Carta Politica, poderia se concluir pela prevaléncia
absoluta da justica especializada federal sobre a justica comum estadual, encerrando os
elementos de jurisdicao ¢ foro, testando de imediato, eleita a via atrativa da competéncia ratione
personae'”’. Mas, no entanto, essa definicio que encerraria o elemento interesse do INPI
demandando a competéncia da Justica Federal, se poderia concluir como sendo, exclusivamente,
para as acOes de anulacdo e ou nulidade de direitos de propriedade industrial. Nao abrangeria,
entdo, o pedido de indenizagao.

Nio obstante, quando examinamos a hipétese de litisconsércio, quer facultativo, quer
necessario, encontramos modalidades de a¢des que por possuirem lagos tio fortes de unido e de
participagio comum, permitiria a cumulagio de pedidos numa mesma a¢io, ainda que se
verificasse fossem dirigidos a juizes absolutamente incompetentes entre si, face a
prevaléncia do poder de atragio e unido das agdes em detrimento da norma processual da
cumulagao. Nada impediria, por exemplo, que um dos litisconsortes que esta sujeito a uma justiga
especializada (Federal), por forca da norma constitucional (art. 109), viesse a se juntar a outros
demais consortes sujeitos 4 competéncia da justica comum estadual'”’. Por 6bvio, por questio
absoluta de competéncia — que nio se prorroga -, € ai sim de ordem constitucional e processual -,
as agOes seriam processadas unica e exclusivamente do foro de atragdo da justica
especializada federal. Tanto assim, que CALMON DE PASSOS costumava referir que o foro
especial atrai os demais litisconsortes “em virtude da improrrogabilidade da competéncia na

179 o ~ . . . .
77", Nessas hipoteses, entdo, em virtude da 2is afractiva decorrente do lago de unido

espécie
presente nas aces que envolvem os litisconsortes, niao ficaria afastada, em absoluto, a reunido
das acles ¢ a possibilidade de processamento de pedidos cumulados, suplantando-se o
estabelecido no caput do art. 292 do CPC, e se ignorando a exigéncia de cumulagdo num unico

processo contra 0 mesmo réu.

Entdo, haveria nesse caso, em razdo do litisconsércio a abrangéncia absoluta da

Justiga especializada Federal, em razio da pessoa, e nio do pedido ou causa de pedir.

77 Temas..., p. 11/31.
178 ASSIS, Araken de. Cumnlacao..., p. 189/190.
179 Do litisconsdreio no cédigo de processo civil, Salvador: s/ed., 1952, p. 57.



Portanto, para aqueles que sustentam que o INPI deve ser demandado como réu
litisconsorte'™, nio haveria, absolutamente, qualquer incongruéncia, quer do ponto de vista do
art. 109 da CF, que do art. 292, § 1°, 11, do CPC, de se cumularem pedidos de anulacio do direito
de propriedade industrial e indenizacdo, sendo absolutamente competente para julga-los a Justica
especializada Federal. A via atrativa decorre justamente da conjunga¢iao imperativa e combinada
desses diplomas legais. E o interesse do INPI estaria justamente na causa que foi ajuizada para
anular o direito de propriedade industrial, nos parecendo de todo irrelevante que o pedido de
indenizagdo ndo tenha sido contra ele formulado, porque aqui seria causa de cumulagio
sucessiva, em que a indenizagio somente seria examinada com a procedéncia da primeira
pretensdo, de anulacio do direito de propriedade industrial. Nada obstando, ainda, nesses casos, a
formulacdo desses pedidos, um contra o réu titular do direito e outro contra o INPI. Seria esse
um primeiro cenario. Aparentemente, a mesma causa para a anulagio do direito pode importar na
indenizagdo, porém a procedéncia deste dltimo pode depender, eventualmente, da prova do
prejuizo, estranho aos motivos que ensejaram a anulagio do direito.

Sabe-se ainda, consoante macica jurisprudéncia do STJ, que a competéncia absoluta ndo
se prorroga em razio de conexio. Logo, se para uma causa ndo participasse o INPI, ter-se-ia por
incompetente a Justica Federal, como setia, 7 casu ¢ em tese, o pedido de indenizagio. Porém,
nos parece que a solucido dessa controvérsia repousa justamente na avaliagdo conjunta da
competéncia determinada pelo litisconsércio - e via atrativa da Justiga Federal em razdo
da pessoa (INPI) -, como também em razido da modalidade de cumulagio de pedidos, de
natureza sucessiva. Ainda que a indenizagdo nio se aplique ou se tenha formulado em
face do INPI, o primeiro, de anulagdo do direito de propriedade industrial é suficiente
para estabelecer a competéncia da Justica especializada Federal, porque envolve o
interesse e participacdo da autarquia na causa.

Um segundo cenario que se poderia aventar é o da cumulacdo de pedidos (anulagio do

direito de propriedade industrial e indenizacio), nas hipéteses em que o INPI é mero assistente

180 DOMINGUES, Douglas Gabriel. Marcas e Expressies de Propaganda, Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 450;
SCHMIDT, Lélio Denicoli. “O INPI nas agoes de nulidade de marca ou patente: assistente, litisconsorte ou fiscal da lei?”,
Revista da ABPI n°. 26, jan/fev 1997, p. 29-41.



nas acdes dessa natureza, posi¢io que ¢ sustentada por alguns autores'”', dentre os quais, o que
entabula estas linhas'®.

A assisténcia, numa conceituagdo mais singela, envolve a interven¢io voluntaria de terceiro
que, motivado por interesse juridico, compde a lide para buscar sentenga favoravel a uma das
partes, autor ou réu, auxiliando nessa obten¢do. O assistente vai ao feito colaborar para que a
prestacio da tutela jurisdicional seja benéfica e favoravel a parte que assiste, posicionando-se,
processualmente, ao lado do sujeito ativo ou passivo na demanda, a ser equacionado conforme
sua escolha. Para AURELIANO DE GUSMAO"™’, trata-se de “intervencio de terceiro no processo para
anxiliar um dos litigantes, em cujo ganho de cansa tenbam legitimo interesse’. Pode ser simples ou adesiva,
previstos no art. 50 do CPC e gualificada ou litisconsorcial, do art. 54. FREDERICO MARQUES"™,
seguindo os ensinamentos de CHIOVENDA, entende que ha assisténcia simples quando o ““ferceiro
interveniente se encontre com uma das partes no processo, em relagdo tal que o desfecho desfavordvel da lide, embora
ndo produgindo o efeito de coisa julgada quanto a ele, tornaria depois mais dificil, se ele ndo interviesse, a defesa de
seu direito.” O emérito processualista gauicho ATHOS GUSMAO CARNEIRO, definia que “O
terceiro, ao intervir no processo na qualidade de assistente, nao formula pedido algum em prol de direito seu.
Torna-se sujeito do processo, mas nao se torna parte.” 19

Pois bem. Nesses casos, em que o INPI atua como mero assistente da patte, nos parece
que a circunstancia da cumulacdo do pedido de indeniza¢do merece abordagem um pouco diversa
aquela conceituada anteriormente, quando concluimos por sua possibilidade em razdo da via
atrativa do litisconsércio e da competéncia absoluta. Por que aqui, em havendo simples
assisténcia da autarquia, a atracdo litisconsorcial ndo existiria. Ao que nos parece, estarfamos
diante da hipétese nua e crua do art. 292, caput, do CPC, de dois pedidos formulados contra o

mesmo réu — titular do registro -, mas nada postulado contra o INPIL.
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Mesmo assim, a solu¢do viavel que nos parece existir ¢ a mesma tirada no cenario dantes
referido. Pois ainda que se pudesse admitir, na letra fria da lei, a impossibilidade de cumula¢io do
pedido de indenizagio nas a¢des de anulacio ou nulidade de direitos de propriedade industrial,
seja porque ausente a vis atractiva do litisconsércio, seja porque incompetente a Justica Federal
para examina-lo, reputamos ser essa legalmente permitida.

Isso porque o fato de que o INPI participe como mero assistente na agao, nao
serve para afastar o conhecimento e julgamento da Justica Federal do pedido de
indenizagdo cumulado, porque tal qual no cenario ja referido, ha cumulagio sucessiva,
restando presente o interesse da autarquia em razao da propria agdo de anulagdo ou
nulidade do direito de propriedade.

Portanto, seja o INPI réu litisconsorte, seja mero assistente nas a¢es anulatérias ou de
nulidade, compete exclusivamente a Justica Federal o julgamento e processamento dessas e
também do pedido de indenizagdo. Pois em ambas as hipéteses estar-se-ia obedecendo o critério
de eleicdo da competéncia previsto no art. 109, I, da CF - interesse do INPI na causa —
decorrente de sua obrigatéria participagdo nessas agdes. E o pedido de indeniza¢do, mesmo e
ainda que nio formulado contra ele, por ser sucessivo ao de anulagdo do direito, ndo constitui
motivo por si s6 apto a implicar na incompeténcia da Justica Federal, restando também presente

a exigéncia do art. 292, § 1°, I, do CPC. Neste sentido o julgado do ST]J:

CONFLITO DE COMPETENCIA. DUPLICIDADE DE FEITOS. JUSTICA
COMUM E JUSTICA FEDERAL. I — Existentes dois feitos que rednem as mesmas
partes, discrepando tio somente da finaldiade - consignatoria e declaratéria - e, ditos
feitos sendo processados em esferas distintas — Justica estadual e Justica federal —
prevalece o principio de privilégio do foro em razdo da parte - BNH -, sendo competente
a Justica Federal. II- Conflito procedente. Competéncia da Justi¢a Federal. (CC 321/ES,
1% Sec¢io, Relator Ministro Pedro Acioli, DJ de 25/06/1990, p. 6018)



IV. Conclusio.

Diante de tudo que aqui expusemos, impde-se a resposta as questdes formuladas no
inicio do trabalho: é permitida a cumulacdo de pedido de indenizacdo nas acédes de
anulacdo de direitos de propriedade industrial e a justica especializada federal é
competente para processar e julgar esse pedido de indenizacio?

Pelo que pudemos enfrentar, nos parece, sem sombra de davidas e receio de errar, que
para ambos 0s questionamentos a resposta é positiva. F absolutamente permitida a cumulagio
sucessiva de pedido de anulagdo ou nulidade de direitos de propriedade industrial e indeniza¢do
num unico processo e contra o réu titular do direito e o INPI, porque, como ja referido, em tese,

a mesma causa para a anulagido do direito pode importar na indenizagdo, porém a procedéncia

deste dltimo pode depender, eventualmente, da prova do prejuizo, que é estranho aos motivos
que ensejaram a anulacdo do direito. Também, absolutamente competente a Justica Federal para
julgar e processar ambos pedidos, independentemente da participagio processual do INPI
(assistente ou réu litisconsorte — mesmo que considerando que para esse ultimo ha outra via
atrativa), pois o que define e estabelece o interesse exigido pelo att. 109, I, da CF, é justamente
a causa da anulagdao do direito de propriedade industrial, delimitador e fixador daquela
competéncia.

Cumpre ressaltar, ainda que nossas conclusoes tenham premissa eminentemente técnico-
processual e da mens legis do art. 292 do CPC e art. 109, 1, da CF, nos é dado, numa visio mais
ampla do direito, encontrar uma solu¢do mais condizente com sua realizagdo. Nao podemos
deixar de reconhecer e afirmar que direito hodierno busca a efetividade de processo, com
prestagdo jurisdicional de forma plenaria, em que o dever do Judiciario, além de aplicar a vontade
da lei no caso concreto, é o de assegurar a total, ampla e irrestrita solugdo da lide.

Veja-se, por exemplo, as solucbes encontradas no art. 56, § 2° e art. 173, § dnico, da LPI,
em que o legislador conferiu as a¢des de anulagio o poder de que, em atendidos os requisitos
processuais tipicos, seja determinada a suspensido dos efeitos da patente, do desenho industrial,
da marca, e ainda, quanto a esta ultima, cessar também o uso. Nesses dispositivos, ao que parece,

o objetivo do legislador, ainda que menor (pois limitou a suspensdao dos efeitos do direito e do



uso somente em sede de provimento de urgéncia), foi de amparar o direito daquele que postula
pela anulacio, conferindo-se-lhe meios e instrumentos necessarios para se efetivar e realizar seu
direito da forma mais ampla possivel.

Entio, se a parte que ajuiza a demanda, pede nao sé a anulagdo do direito de propriedade
industrial, mas também sua abstencido de uso e suspensido de efeitos, na forma como lhe permite
a propria lei, ainda que em sede de tutela de urgéncia e essa é permitida a Justica Federal conhecer
e julgar, razdo ndo haveria para se negar essa prestacio jurisdicional contemplando pedido de
indenizagdo, como meio apto a conduzir a efetividade do processo e servir de fundamento,
inclusive, a contra-argumentar as razdes negativas de cumulacdo desse pedido, que em poucos
casos ainda se vé na jurisprudéncia.

Alias, a orientagdo de se observar os primados constitucionais de efetividade e realizagio
do direito ¢ também, ainda que sem o rigorismo técnico da norma processual e constitucional,
motivo que fundamenta as decisdes do Tribunal Regional da Segunda Regido, ja anteriormente
citadas, pelo que vao aqui corroboradas.

Por fim, para que ndo passe i albis, a questio da indenizacdo em agles de anulacdo de
direitos de propriedade industrial e seu cabimento deve também observar os mesmos principios
estabelecidos para a responsabilidade civil e verificada eum grano salis. De mais a mais, ndo se pode
deixar de referir que os direitos de propriedade industrial tém natureza atributiva, em que se
poderia considerar impossivel do ponto de vista juridica, determinar aquele que o utilizou de
forma regular e licita (art. 188, I, do novo CC), seja condenado a indenizar os prejuizos
eventualmente causados aquele que ajuiza a a¢do de anulagdo. Entretanto, esse tema, por
demandar muita controvérsia, pode e quem sabe serd, objeto de estudo futuro mais aprofundado.
Sobre a cumulagdo de pedido de indenizacio em ag¢des anulatérias de direitos de propriedade

industrial, porém, seriam essas nossas consideragdes e conclusoes.



“As Agdes de Propriedade Industrial e a Suspensio do Processo em Razdo de Questio

Prejudicial Externa”

1. Breve introito.

As questdes de processo civil, mesmo na existéncia de uma das codificagbes mais bem
disciplinadas dentre os sistemas de direito germanico, quase sempre se mostram espinhosas e
tormentosas. Nao pela aplicacdo e interpretagao sistematica da norma positiva e dos principios,
mas sim pela prépria natureza dessa ciéncia do Direito que a cada momento traz temas novos e
controvérsias, cujas solugdes, regra geral, fogem ao singelo escopo da lei.

Numa dessas controvérsias estabelecidas enquadra-se o tema da suspensio do processo
por motivo de questio prejudicial, que quando aplicada em agdes que envolvem direitos de
propriedade industrial, tem, ja ha um bom tempo, acarretado calorosas discussoes e embates
juridicos nos Tribunais, insuficientes para langar uma solugio unica. Nao s6 pelo motivo do
estudo e aplicagio desse tema de direito processual civil na propriedade industrial é que
decidimos aborda-lo em forma deste artigo, mas acima de tudo, em razio de precedente

proferido pelo Superior Tribunal de Justica'®

que debateu a questdo, resolvendo-a, ao nosso ver,
de forma equivocada e controvertida. Entdo, para fomentar o debate e contribuir para uma
tentativa de encaminhamento da matéria, sob o ponto de vista doutrinario, permitimo-nos lancar

mao das razGes que passamos a estabelecer.

2. A suspensio do processo.
Num titulo criado especialmente pelo legislador, nossa lei instrumental contempla fases
da formacdo e desenvolvimento do processo, que se entende ndo como agdo processual, mas

como a relagdo juridica que se forma entre o autor, o juiz e o réu. Os atos processuais Sao

186 REsp 742428 /DF, Relator Ministro Massami Uyeda, 4* Turma, D] de 01.12.2006, p. 323.



ordenados em métodos, visando atingir um fim e por isso, hdo de passar por todas as etapas de
um roteiro pré-tracado'®’.

Mas essa relagdo juridica que se desenvolve no processo, nasce da iniciativa da parte (att.
261 do CPC) e termina por ato estatal do juiz através da sentenca, tem, por certos momentos,
percalcos em seu caminho, e eventualmente pode sofrer acidentes que implicam em sua
paralisacio, aos quais CARNELUTTI denominava de crises, consistentes num “modo de ser
anormal do procedimento em virtude do qual se detém seu curso, temporaria ou
definitivamente” '**.

O processo, depois de iniciado, s6 se interrompe por causa legal. Nesse diapasao é que se
estuda a suspensio, consistente numa causa regular e admissivel de paralisagdo temporaria ou
definitiva da vida da relagdo processual, renovada assim que superado o obstaculo que acarretava
essa condi¢do. Suspensio, nada mais é do que a paralisacio do curso do processo pela ocorréncia
de motivos legalmente previstos'®, situagio provisria e temporaria, situagio na qual
CHIOVENDA™ considerava como nio existente a relagdo processual, embora conservando seu
efeito negativo de impedir a constituicio de uma nova relagao (litispendéncia).

Virias, alids, sdo as teses defendidas por doutrinadores de tomo acerca da suspensio e
suas modalidades. CARNELUTTI"™, por exemplo, classificava-a como sendo necessaria ou
facultativa. A primeira decorria de expressa disposi¢do legal (ope legis) e a segunda, teria origem
na determina¢do ordenada pelo juiz (ope judicis). Na modalidade de suspensio necessaria ou
legal, haveria um impedimento ao desenvolvimento da atividade em que se resolve o processo
decorrente de um evento externo em relacio ao mesmo, que poderia se manifestar de forma
fisica — aquele que impossibilite ou dificulte de modo excessivo a atividade jurisdicional no
processo, v.g., em caso de guerra -; de forma légica - quando possa resultar de um processo

distinto elementos que possam fundamentar o juiz em sua decisdo, v.g., em controvérsia penal,

civil ou administrativa cujo julgamento possa interferir na causa; e por fim, de forma juridica —
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oportunidade em que, mesmo na auséncia de impedimento légico ou fisico, se mostre oportuno
ao juiz deter temporariamente o procedimento, v.g., em casos de tentativa de conciliagdo pelas
partes litigantes.

Ja na modalidade de suspensio facultativa, ainda nos ensinamentos do renomado
processualista italiano, a causa da paralisacdo ndo teria defini¢do anterior, mas sim em decorréncia
de atos que vio se realizando no processo e que fazem com o que juiz determine sua detengio
por certo tempo, como, por exemplo, nas hipéteses de transagdo ou autocomposi¢io da lide; ou
por impedimento temporario das partes ou procuradores, etc. Nessa mesma linha a doutrina de
SERGIO SAHIONE FADEL que adota, porém, outra nomenclatura, considerando as hipoteses
de suspensdo do curso do processo em razao de motivos automaticos ou por autoriza¢io do
juiz'”.

ALEXANDRE FREITAS CAMARA', lado outro, costuma conceituat, e o faz para
distinguir, a suspensdo propria, da impropria. A primeira seria causa de paralisagdo do processo
em sua integralidade, permitida apenas a pratica de atos urgentes pelas partes, que é o caso da
suspensdo pela convengdo das partes. A segunda, ao contrario, ndo envolveria propriamente uma
forma de paralisacio do processo, mas sim apenas de algum incidente interno, nio autbnomo,
que, enquanto nio decidido impede o regular andamento. Seriam as hipdteses de excecdo de
impedimento, suspeicdo ou relativa de incompeténcia.

Seguindo a esteira daqueles que definem e conceituam a suspensio, HUMBERTO
THEODORO JUNIOR™ termina por concluir que ela se opera quando um acontecimento
voluntario ou nao, provoca, de modo temporario, a deten¢do da marcha dos atos processuais,
sendo que, tdo logo cesse o evento extraordinario que lhe deu causa e superada a crise, o
processo se restabelece e vive normalmente.

Pois bem. Nessa modalidade de paralisagdo passageira, e verificando sua incidéncia em

nosso sistema legal, elenca o Cdédigo de Processo Civil, exaustivamente, todas as hipoteses
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possiveis de suspensio do andamento da a¢io processual, e que vém encontradas no art. 265 ¢
suas alineas e letras.

Como para o estudo importa apenas para efeitos didaticos as modalidades de suspensio
por determinac¢do do juiz, nos ocuparemos especificamente de avaliar e tentar decifrar a
modalidade de detencdo por determinacio legal, especifica e especialmente, aquela contida no

art. 265, IV, alinea “a”, do CPC.

3. Do conceito de questao prejudicial.

Necessario, antes de mais nada, definir-se o que ¢ questao prejudicial, como surge e como
interfere no andamento da agdo. Nosso legislador resolveu dividir o catdlogo processual em trés
livros, cada um destinado a um tipo de processo, denominados de conhecimento (Livro I), de
execugdo (Livro II) e cautelar (Livro III). Reservou ainda, um ultimo livro para o que denominou
de procedimentos especiais, de jurisdi¢do voluntirio e contenciosa, e outro para disposi¢oes
finais. Para o estudo da questio prejudicial e suas nuances, centraremos a abordagem no processo
de conhecimento, e mais especificamente no moédulo destinado a fase cognitiva. Cognicdo é o
meio pelo qual o juiz, decorrente da consideracio, avaliagio e valoracio das alegacdes e provas
produzidas pelas partes, forma juizo de valor sobre as questdes que foram suscitadas, a fim de
decidi-las'”. Por isso ela ¢ essencial para adequar o processo a pretensio de direito material. J4 de
larga data, autores defendiam a idéia de que o objeto da cognicio seria formado por um binémio,
envolvendo pressupostos processuais e condi¢oes da agdo, como fazia, por exemplo
CHIOVENDA™. Outros sustentavam que a cognicio passava por um trinémio de questdes, que
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envolviam as COl’ldl(;OﬁS da a¢ao, oS pressupostos processuais € o mertto .

195 WATANABE, Kazuo. Da cogni¢do no processo civil, Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 41; FREITAS
CAMARA, Alexandre, Ligges..., vol. 1, p. 275.
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GUIMARAES, Luiz Machado. Estudos de direito processual civil, Rio de Janeiro, Editora Juridica e
Universitaria, 1969, p. 99; GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro, Sao Paulo: Saraiva, 2000,
vol. 2, p. 179



E numa fase mais aguda houve quem reputasse a existéncia da cogni¢io através de um
quadrinémio, representado pelos pressupostos processuals, supostos processuais, condi¢des da
acio e mérito causae'”®.

Opinamos e seguimos, com a vénia dos demais, a orientagio de que o processo de
conhecimento e de cogni¢do passa e é formado, fundamentalmente, pela existéncia dos trés
elementos ja acima nominados. Alids, achamos salutar e deveras interessante a nova conceituagao
dada por FREITAS CAMARA'"’, mais condizente com a realidade do processo, que ao definir o
trinomio do objeto da cognicdo, o fez diferentemente da antiga conceituagao, falando de questoes
preliminares, questdes prejudiciais e mérito da causa (objeto do processo).

Ao que se vé do estudo do objeto da cognicdo judicial, que a mesma passa pela
necessidade de que sejam enfrentadas questes, que, desimportando, sejam preliminares ou
prejudiciais, sdo, obviamente, prévias e logicamente antecedentes a resolu¢ao de mérito. Por isso
advertia. THEREZA ALVIM™” sobre os equivocos de se fazer a distincdo entre as questdes
prejudiciais (mérito) e preliminares (processuais) de acordo com a matéria nelas vinculadas, mas
sim sobre o teor da influéncia que a questdo vinculante tera sobre aquela vinculada.

Pois bem. Considera-se questdo prejudicial aquela cuja solu¢do dependera nio a
possibilidade nem a forma do pronunciamento sobre a outra questdo, mas o fundamento desse
pronunciamento™'. E questio prévia a ser decifrada no processo de cognicio, e que trata de um
antecedente logico e necessario ao julgamento do mérito (questio prejudicada) e que vincula a
solucdo deste, podendo, ainda, ser objeto de acdo autbnoma’™”. A prejudicial, por constituir
logicamente um antecedente, é prévia, e por isso somente apds ser conhecida pelo juiz, é que se
podera partir para a resolucio do objeto do processo, tendo nessa influéncia direta e
preponderante.

As chamadas questes prejudiciais, que podem afetar tanto a acdo quanto a sentenca,

possuindo natureza externa ou interna. Quando sao prejudiciais a agdo, impedem seu ajuizamento

198 NEVES, Celso. Estrutura fundamental do processo civil, Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 199.

19 <O objeto da cogni¢do no processo civil”, iz Livro de Estudos Juridicos, Niteréi: IEJ, 1995, vol. XI, p. 208.
200 Questdes prévias e limites objetivos da coisa julgada, Sdo Paulo: RT, 1977, p. 15.

201 DIDIER JR., Fredie. Cutso de diteito processual civil, Salvador: Editora Podivm, 2007, vol. 1, p. 268.
202 FERNANDES, Anténio Scarance. Prejudicialidade, Sdo Paulo: RT, 1988, p. 53.



por incerteza em decorréncia das condi¢des. Quando sdo prejudiciais a sentencga, impedem seja
proferida, enquanto ndo resolvidas, por constituirem antecedente légico ao julgamento da causa
principal®”.

As prejudiciais internas sio julgadas na propria agdo, pois surgem nela propria. Ja a
questdo prejudicial externa depende da discussdo e julgamento em outro processo, ou seja,
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quando a rela¢do juridica antecedente depende a decisio dessa outra causa™ . Essa distincdo,
desde ja se faz relevante, porque guarda relagdo direta com o estudo que se fara da suspensiao do
processo por forca do art. 265, IV, “a”, do CPC. Seguindo na conceitua¢io das questoes
prejudiciais como descrito na doutrina, podem ser consideradas como homogéneas, ou seja,
. . 205 . I . ~
civis™’, ou quando integrantes do mesmo ramo do Direito em que se discute a questio
subordinada ou prejudicada®. Sio, por outro lado, heterogéneas, quando debaterem questdes
. . . . , . . . 207
relativas a Direitos distintos, de ramo diverso, também ditas criminais™ .

Essa diversidade pode influenciar justamente, a suspensio de um dos processos por forca
do art. 265, IV, “a”, do CPC, como nos casos de questdo heterogénea e externa, porque
dificilmente permitira a reunido dos feitos como efeito da conexdo por prejudicialidade, por forca
da incompeténcia absoluta em razio da matéria®”®. MONIZ DE ARAGAO, por fim, ainda
conceitua as questdes prejudiciais de acordo como o tempo no processos, ou seja, 0 momento
em que aparecem ou sdo formadas, dizendo entio, que podem ser antecedentes, concomitantes

. : : 209
ou subseqiientes ao processo principal™ .
A importancia do surgimento da questdo prejudicial, quando é formada, é que mostrara a

razdo da suspensio do processo, sendo de relevancia especial para o estudo como ver-se-a

adiante.
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4. Da questio prejudicial como fundamento para a suspensio do processo — art. 265, IV,
“a”, do CPC.

Esquadrinhada e devidamente conceituada a questdo prejudicial no processo civil
brasileiro, sua foram de constituicio e implicagdo na a¢do de conhecimento, cumpre agora
dimensionar o incidente de suspensio e paralisagdo do processo em razio da mesma, mais
especificamente ao que alude o art. 265, IV, “a”, do CPC. Diz especificamente o dispositivo em

comento que:

Art. 265. Suspende-se o processo:
IV — quando a sentenca de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaracdo de existéncia ou inexisténcia

da relacdo juridica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Simples leitura que se faz do preceito legal em estudo ¢é suficiente para afastar, desde logo,
a hipétese de se tratar de prejudicial interna, pois essa, alids, vem descrita na alinea “c” desse
mesmo dispositivo, tratando-se, portanto, e evidentemente, de uma questdo prejudicial externa.
Esclarecida a natureza dessa prejudicial, cumpre interpretar a mens legis do dispositivo e seu
alcance no processo.

Inicialmente, e maiores digressGes ndo se fazem necessarias, estabelece-se a suspensdo do
processo quando a sentenca de mérito (e sé ela porque as decisGes que resolvem questoes
incidentais ndo julgam o mérito) depender do julgamento de outra causa ou da declaragido de
existéncia ou inexisténcia da relacdo juridica, que constitua o objeto principal de outra a¢io
pendente. Aqui, entdo, se recolhem dois requisitos para a suspensio do processo nessa

modalidade, para quando a sentenga de mérito depender:

a) do julgamento de outra causa ou
b) da declaracio de existéncia ou inexisténcia da relagio juridica, que constitua o objeto

principal de outro processo pendente.



Fizemos questio de destacar a conjungio alternativa que integra o referido dispositivo,
pois nos parece de extrema relevancia para o deslinde de eventual controvérsia que a doutrina
expde a0 estudar a matéria. Sendo vejamos.

Na primeira hipotese, resta de clareza solar definido que deve o juiz determinar a
suspensido do processo em curso quando — devidamente provocado por uma das partes, haja
vista que a prejudicialidade externa nio pode ser invocada de oficio — verificar que a sentenca de
mérito dependa do julgamento de outra causa. Entende-se nesse caso, que a dependéncia
entre as causas deve ser compreendida como uma dependéncia l6gica™’, visto que a solugio de
uma passa necessariamente pelo que se decida na outra, por um motivo subordinante. Paralisa-se
o processo até que se decida a questdo prejudicial externa, também chamada exégena, que esta
para ser apreciada em processo diverso a este em que se estd examinando a questdo prejudicada,
ou de mérito”"". Deixa claro o dispositivo, entio, que a solugio do processo esta vinculado a
prévia decisio de outras causas.

Na segunda hipotese, que aqui trazemos somente para conhecimento, suspende-se o
curso da acdo até que se decida sobre a declaragio de existéncia ou inexisténcia de relagdo juridica
que faga parte do objeto principal de outro processo pendente, como ¢, v.g., as questdes
envolvendo ag¢bes de alimento em que ¢ suscitada a existéncia anterior de processo negatério de
paternidade. F evidente que o resultado da acdo de alimentos vai depender do reconhecimento
ou ndo da paternidade, constituindo-se, portanto, motivo suficiente para paralisar o andamento
daquela agdo. Nessa circunstincia, como consta claramente do dispositivo legal, a questio
prejudicial que vai demandar a suspensiao do processo ¢ prévia e presente em outro processo
pendente, ou seja, proposto anteriormente.

No entanto, essa circunstancia nao se aplicaria de forma literal a primeira hipotese de
suspensdo por questdo prejudicial — julgamento de outra causa — visto que nio estabeleceu o

legislador especificamente — como fez na hipétese de declaracdo da relagdo juridica — que a outra

210 DIDIER JR.,AFredie. Curso..., vol. 1, p. 520.
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causa esteja pendente, ou melhor, que tenha sido proposta anteriormente aquela cuja qual se
operara a suspensio. Explicitando, ndo referiu expressamente o julgador que na suspensio do
processo em razao do julgamento de outra causa, deveria estar essa j4 em andamento e ser
anterior a resolu¢do de mérito dita prejudicada, como o fez na hipétese da declaracdo de relagdo
juridica, em que fala de outro processo pendente.

Portanto, caberia indagar, na omissio da norma se na primeira hipétese de suspensio do
art. 265, IV, “a”, do CPC — sentenca de mérito que dependa do julgamento de outra causa — estd
estabelecido ou determinado que essa outra causa tenha que ser anterior aquela que esta em
andamento e serd suspensa, ou se pode ser posterior, proposta apds o ajuizamento da principal?

A resposta, de um certo modo, pode ser simples. Mas, para chegar a ela, cabem alguns
apontamentos doutrinarios. Regra geral, os processualistas que se ocuparam desse tema,
concluiram que “o processo s6 sera suspenso se o outro, aquele onde se apreciara a
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questido prejudicial, iniciou-se antes dele”””. Foi dito também que “a suspensio do

processo por forca do disposto na letra a se restringe as questdes prejudiciais externas,

que ja estejam propostas”™"

, pois se “a agdo ndAo estiver proposta, a suspensdo €
inadmissivel”. O enunciado, portanto, refere-se a circunstancia em que o julgamento de uma
causa pendente depende do julgamento de outra causa pendente, como causa negativa, pois
somente havera a suspensio do processo se for inviavel a reunido das causas num mesmo
juizo™'*.

Essa conclusio seria simples na segunda hipétese, pois como ja visto, o legislador definiu
claramente que na hipétese de existéncia de procedente pendente sobre declaracio de relagdo
juridica, deve-se aguarda seu fim, suspendendo-se o andamento da agdo que a esse resultado se
subordine. Porém, essa orientacdo evidente ndo passa na primeira hipétese, de dependéncia de

julgamento de outra causa. Portanto, em que pese a existéncia de abalizada doutrina alertando

para o fato de que somente se suspende o processo cuja sentenca de mérito dependa do
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julgamento de outra causa, quando essa ja estiver em andamento e for anterior, somos de adotar,
maxima vénia, posi¢ao diametralmente oposta, para concluir inversamente aos doutos.

E dizemos, sem o menor receio de errar, que ndo ha necessidade de que a outra causa
seja anterior aquela cuja suspensdao se ordenara, podendo sim, ser proposta
posteriormente a esta. Para formarmos nosso convencimento, partimos de umas simples
circunstancia preponderante e que advém da propria conceituagio de questio prejudicial, ou seja,
aquela que ¢é prévia e logicamente antecedentes a resolugdo de mérito. Ora, a Gnica exigéncia
para que se tenha e se construa uma questdo prejudicial é que possua um critério de anterioridade
a sentenga de mérito e que essa a ela, fique subordinada. Tao somente isso. Nio se diz, entdo, que
a prejudicial deva ser anterior a0 processo ou a causa. Tem que o set, isso sim, a sentenga de
mérito.

Partindo dessa premissa, somos forcados a reconhecer, numa interpretagio logica e
sistematica, que a suspensio do processo por iniciativa do art. 265, IV, “a”, do CPC, em razao da
existéncia de outra causa, ndo faz com que essa outra causa esteja em andamento ou seja anterior
a esse processo. Absolutamente ndo. Norma nio traz essa exigéncia ou critério de anterioridade
de causa em que exista questdo prejudicial. Fala apenas que quando a sentenca de mérito
depender do julgamento desse outro processo, ¢ que se determinard a suspensao.

Pois ha tdo somente relagdo de dependéncia entre ambas, visto que uma ¢é prejudicial a
outra, de forma que seu resultado pode interferir na solugdo daquela. Mas tio somente isso. O
critério de anterioridade de causa ou processo nido ¢é absolutamente ventilado na norma
processual em comento. Se ha vinculo de prejudicialidade entre as causas, ainda que apareca em
processo postetior, ndo ha porque deixar de se suspender o processo. Isso nos parece evidente,
devida vénia aos doutrinadores de tomo ja referidos. Alids, tanto assim se conclui, pois se
quisesse o legislador suspender o processo em razao de questdo anterior, teria falado em tema de
preliminariedade e nao prejudicialidade. Com efeito, pois as questdes preliminares podem
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impedir o julgamento do objeto do processo”’, ainda que nio sejam especificamente relativas ao

215> PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentarios ao cédigo de processo civil (1939), Rio de
Janeiro: Editora Forense, 1956, tomo 1V, p. 63.



mérito, v.g., as condi¢des da acdo. Mas essas questdes prévias preliminares, por serem impeditivas
do prosseguimento do processo é que reputamos devam ser anteriores ao processo. Mas nio as
prejudiciais. Essas podem surgir e aparecer a qualquer momento, sendo o critério de
anterioridade relativo somente a sentenca de mérito, ¢ ndo ao processo.

Portanto, e para bem esclarecer nossa interpretagio sobre a questdo prejudicial da
primeira parte do art. 265, IV, “a”, do CPC, entendemos que a suspensio do processo podera se
decretada sempre que aparecer questio prejudicial em outra causa anterior a sentenga de

mérito, mas ndo necessariamente anterior a0 processo em que serd pronunciada a paralisacdo.

5. As agdes de propriedade industrial e a suspensio do processo por questdo prejudicial
externa.

Estabelecidas as premissas anteriores, necessarias para a abordagem deste ponto,
enveredaremos numa nebulosa e obscura avaliagio da suspensiao do processo por for¢a do att.
265, 1V, “a”, do CPC, quando suscitada em a¢des envolvendo direitos de propriedade industrial.

Vejamos entdo, a circunstincia mais comum em que possa ocorrer a suspensao do
processo nessas modalidades de acdo. Imaginemos que um titular de patente, registro de
Desenho Industrial ou de marca, ajuize, perante a Justica Comum Estadual, uma acio
cominatéria de infracdo/abstencdo de uso/obrigacdo de ndo fazer - qualquer que seja a
nomenclatura eleita — contra quem venha infringindo e ofendendo um ou qualquer desses
direitos. Invocara o titular, contra o contrafator, a protecio conferida por lei, os efeitos
decorrentes da titularidade, propriedade, etc., e buscard ndo s6 a cessagio do ato de violagdo,
como também, eventualmente, a reparagido do dano que lhe tenha sido causado.

Eventualmente, podera verificar-se que o direito que estd sustentando a acio, esteja por
um ou outro motivo maculado ou viciado na origem, de modo que possa ser objeto de anulacido
(ou nulidade, como assim preferirem) através de agdo propria perante a Justica Especializada
Federal, conforme prescrevem os atts. 56; 118 e 173 da Lei n°. 9.279/96 (LPI).

Em sendo entio, detectada a possibilidade de que o(s) direito(s) que fundamenta(m) e ddo
azo as ag¢oes da Justica Comum Estadual sejam declarados nulos, o entdo “contrafator” resolve

ajuizar a acdo de anulagio/nulidade perante a Justica Especializada Federal contra o titular. Como



base nessas circunstancias, cabe a indagacdo: podera ser invocada perante a agido da Justica
Comum Estadual a suspensio do processo até o julgamento da agdo de
anulag¢io/nulidade que tramita na Justiga Especializada Federal? E ainda: deveria a agdo
de anulagio/nulidade ter sido proposta anteriormente a agdo de abstengdo perante a
Justica Comum Estadual?

Com assento no que discorremos anteriormente, nos parece simples a resposta a primeira
indagacio. Nio temos duvida que a causa em que se discute a anulagio/nulidade do direito de
propriedade industrial (Justica Federal) constitui evidenciada questio prejudicial externa
homogeénea ao julgamento do processo cominatério por violagdo desse direito (Justica Estadual).
Vejamos.

A sentenga que estd julgando o mérito da agdo de absten¢do/cessagio de uso e
indenizagdo estaria diretamente subordinada e vinculada aquela que pode declarar a
anulacdo/nulidade do diteito de propriedade industrial, guardando inegivel relacio de
dependéncia e influéncia direta.

Por um simples e tnico motivo que reputamos relevante para que seja suscitada e decreta
a suspensio do processo (agdo de abstengdo) por forca do art. 265, IV, “a” do CPC, até que se
decida a a¢do de anulacio/nulidade perante a Justica Federal.

Esse repousa no fato que a anulag¢io/nulidade dos direitos de propriedade industrial
produzem efeitos retroativos a partir da data de seus depdsitos, como informam os arts. 48;
112, § 1°, e 167 da LPI, com o que ndo se convalescem. E dizer, anulados ou nulificados esses
direitos, deixaram de produzir, ou melhor, nunca produziram qualquer efeito no mundo juridico,
especialmente aqueles erga omnes, ou de usar, gozar e dispor. Diante da clareza solar desses
dispositivos resta, inexoravelmente, assentada a circunstincia especial e relevante que torna
prejudicial o julgamento da agdo de anulacio/nulidade frente ao julgamento do processo de
abstenc¢do/cessagio de uso, pois hd evidente relacdo de dependéncia, subordinagao e vinculagio
entre uma € outra.

Ora, se anulado for o direito na causa em tramite perante a Justica Federal, deixaria de
existit o fundamento unico da agdo que se processa na Justica Estadual, influenciando

diretamente em seu mérito, pois importard, necessariamente, na sua improcedéncia. Pois nao se



poderia, em tese, processar e julgar a acio de abstencio/cessacio de uso, com eventual
julgamento procedéncia do pedido, se ao fim e ao cabo fosse proferida sentenca na causa da
Justica Federal dectretando e declarando a anula¢io/nulidade do direito que aquela dava sustento.
Seria, do ponto de vista juridico, um evidente contrasenso. Para ndo dizer um conflito entre uma
decisio que reconhece o direito e sua violagdo, para com outra que diz ser esse nulo, inexistente e
que nunca produziu efeitos. Evidente a prejudicial sobre o ponto comum a ambas as causas.

Neste sentido o escolio de MAURO CAPELLETTI:

Realmente nao resta davida de que a prejudicialidade (‘causa prejudicial’) pode existir
somente quando um 'ponto' nao pacifico, ou seja, uma questio, ainda que relevante para a
causa principal de modo a constituir uma questio daquela causa, seja, contudo, tal que
ultrapasse os limites do objeto que é préprio da demanda e tal que possa constituir o
objeto de uma outra a¢do e portanto de uma outra causa que seja objetivamente
autébnoma em relacdo a causa principal. (A prejudicialidade constitucional no processo

civil, Mildo: Giuffré, 1957, p. 15, traducio livre)

A circunstancia, portanto, apontada na lei da propriedade industrial que faz retroagir os
efeitos da anulacio/nulidade dos direitos é a causa que apontamos como condi¢ao sine qua non
para que se suspenda o andamento da acdo de abstencdo/cessa¢io de uso perante a Justica
Estadual, até que se julgue em definitivo o mérito da agdo ajuizada na Justica Federal. Ha
evidenciada relaciao de prejudicialidade entre uma e outra.

Porém, ainda que concluindo e manifestando expressamente nossa opiniao, nio podemos
deixar de referir sobre construcdo jurisprudencial do Superior Tribunal de Justica, em sentido
diametralmente oposto e pode servir como obstaculo para a suspensido do processos por falta de
prejudicialidade nos exemplos aqui discutidos.

O Tribunal Superior aponta, basicamente como circunstancia para afastar a suspensao do
processo, em razdo da inexisténcia de prejudicialidade entre a agdo da Justica Estadual para com a

da Justica Federal, o fato de que enquanto estiver em vigor o direito de propriedade industrial,



tem seu titular e proprietirio o uso exclusivo, o exercicio regular, conferindo-se-lhe o remédio

legal e imediato para sua defesa. E o que se vé do precedente:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ACAO COMINATORIA PERANTE JUIZ
ESTADUAL, E ACAO DE NULIDADE PERANTE JUIZ FEDERAL. SUSPENSAO
DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. I — Enquanto em vigor o registro da marca, o
proprietario tem o seu uso exclusivo, cabendo-lhe o remédio legal, e imediato, para
defender o seu direito. II — Uma causa nio depende do julgamento da outra; ndo é
prejudicial. III - Inexisténcia de afronta ao art. 265, IV, a , do CPC. Dissidio ndo
configurado. IV - Recurso especial nido conhecido. (REsp 2808/RJ, Relator Ministro
Nilson Naves, Terceira Turma, D] de 06/08/1990, p. 7336)

Nesse julgado, o eminente Ministro Relator fundamentou seu voto, usando os sempre
notaveis ensinamentos de GAMA CERQUEIRA, quando falava do direito decorrente do

registro de marca:

O registro constitui o titulo legal para o exercicio de direito exclusivo ao uso da marca,
presumindo-se valido, para todos os efeitos, enquanto se achar em vigor, ainda que a sua
nulidade tenha sido argiiida em defesa, nos casos previstos na lei, e reconhecida por
sentenca. Do mesmo modo, embora atacado em ac¢ido tendente a anula-lo, o seu titular
continuard gozando de todos os direitos que a lei lhe assegura, podendo recorres aos
meios legais para defesa do uso exclusivo da marca. (Tratado da propriedade industrial,

Sao Paulo: Editora Revista dos Ttibunais, 1982, vol. 11, p. 1082/1083)

A mesma orientagdo trazida no supra citado julgado, pode também ser encontrada em

outro precedente, agora tratando de patentes:

DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE
INVENCAO. NULIDADE NAO DECRETADA. EFEITOS. 1 - O art. 5° da Lei



5772/1971 confere ao autor de invencio o direito a obter patente que lhe garanta a
propriedade e o uso exclusivo. Dessa forma, enquanto nio anulada a patente de invencao,
o seu autor gozard de todos os direitos legalmente garantidos. 2 — Recurso especial
conhecido e provido. (REsp 57556/RS, Relator Ministro Catlos Alberto Menezes
Direito, Terceira Turma, DJU de 22.04.97, p. 14422, LEXST], vol. 97, p. 119 e RST]J, v.
97, p. 188)

Julgados, no entanto e com a devida permissdao, que ndo tém condi¢do de prevalecer na
otientacio atual. E que ndo se pode distanciar da circunstancia de que a norma aplicada (inclusive
a doutrina citada) nesses casos concretos, dizia respeito ao anterior Cédigo da Propriedade
Industrial — Lei n° 5.7771/72, que ndo estabelecia de forma expressa e taxativa a
circunstincia de que a decretagdo ou declaragio de anulagdo/nulidade dos direitos de
propriedade industrial retroagia a data do depésito, como fez constar o legislador especial
no diploma de 1996 atualmente em vigor.

Portanto, essa questio de relevancia quanto a formagio e efeitos do direito de
propriedade industrial, bem assim da retroatividade de declaragio de anulagio/nulidade, nos
parece suficiente para justificar a prejudicialidade que pode surgir numa causa que tem essa
finalidade perante a Justica Federal, para com aquela que busque a abstengio/cessagio de uso por
violagdo, perante a Justica Estadual.

A dependéncia é evidente, podendo uma interferir no julgamento da outra, razio porque
reputamos razoavel e de valida razdo juridica seja suspenso o processo até que se decida a
questdo prejudicial, suplantando, portanto, essas pretéritas orientagoes jurisprudenciais.

No que concerne a segunda indagacido que dantes referimos neste trabalho, nos parece,
sem qualquer sombra de duvidas, até por tudo que ja expusemos, que a agdo de
anulacio/nulidade perante a Justica Federal nio necessita ser anterior ou antecedente ao
ajuizamento da a¢do de abstencio/cessacao processada na Justica Estadual.

Para que se identifique a suspensio do processo por for¢a do artigo em estudo do
catalogo de processo civil, reputamos tio somente a necessidade de que a agdo perante a Justica

Federal seja ajuizada anteriormente a sentenca de mérito da acio da Justica Estadual. Mas nio



obrigatoriamente antes dessa. Por que o critério de antecedéncia légica estabelecido na questao
prejudicial é claro e estd estabelecido na propria norma: quando a sentenga de mérito
depender do julgamento de outra causa.

Entdo, como ja referido, e pedindo maxima vénia a todos os processualistas de tomo que
defendem o contrario, absolutamente ndo se exige o requisito de antecedéncia para as causas, mas
sim para as sentengas.

Com fulcro nessa ultima conclusio, e numa analise final e conclusiva do trabalho e de
tudo que discorremos, nio podemos deixar de referir sobre o precedente do REsp 742428/R]
que invocamos no inicio, e que mencionamos ter resolvido a questio de prejudicialidade em
acoes de propriedade industrial de forma equivocada da mens legis do art. 265, IV, “a”, do CPC.

Dito precedente veio assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL -
PATENTE - PREJUDICIALIDADE EXTERNA VERIFICADA - APLICACAO DO
ART. 265, IV, DO CPC E DO ART. 56, § 1°, DA LEI 9279/96 - SUSPENSAO DO
PROCESSO - NECESSIDADE - Prejudicialidade decorrente da possibilidade de, em um
processo extrinseco ao presente, ser reconhecida a nulidade da patente em que se funda o
objeto principal da lide (agdo ordinaria n.° 1998.01.1.012867-9 da 2° Vara Civel da
Circunscricao Judiciaria do Distrito Federal e acdo de nulidade de patente n.°
2003.510.1518241-0 da 39.* Vara Federal do Rio de Janeiro) - PRIMEIRO RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO - SUSPENSAO DO EXAME DO
SEGUNDO RECURSO ESPECIAL.

Tratava-se justamente da existéncia de prejudicialidade em razdo de agdo de nulidade de
patente frente ao julgamento de a¢do ordinaria de abstencdo de uso e indenizagio, a mesma
objeto deste estudo. Nesse caso concreto, de relevante, merece reconhecer a acertada orientacio
do Ministro relator MASSAMI UYEDA, no que tange a prejudicialidade e influéncia que a
sentenca da acdo de anulacio de patente teria sobre a sentenca da ag¢do ordinaria de abstencio,

como se vé de passagem do voto:



Essa prejudicialidade decorre da possibilidade de, em um processo extrinseco a presente
demanda, ser reconhecida a nulidade da patente em que se funda o objeto principal da
lide. Nesse sentido anota o Professor Candido Rangel Dinamarco:

"A relacio de prejudicialidade entre demandas existe sempre que uma delas verse sobre a
existéncia, inexisténcia ou modo-de-ser de uma relagdo juridica fundamental, da qual
dependa o reconhecimento da existéncia, inexisténcia ou modo-de-ser do direito
controvertido na outra" (DINAMARCO, Candido Rangel, Institui¢bes de Direito
Processual Civil, Sao Paulo, vol. 11, Malheiros, 2001, pag. 155).

Diante de tal prejudicialidade, incide, in casu, a regra do art. 265, IV, a, do CPC, in verbis

()

No entanto, em que pese o brilhantismo do voto, cumpre sinalar que a circunstincia em
que se decretou a suspensdo do processo nesse caso contraria frontalmente a exegese do inciso
1V, do art. 265, quando fala da sentenga de mérito. Isso porque a argliicao da suspensdo do
processo no caso em comento, deu-se tio somente apos o julgamento do Recurso de Apelacio
pelo Tribunal de Justica do respectivo Estado, portanto, depois de proferida e decidida
definitivamente a sentenga de mérito. Nos parece, entio, por mais respeitivel que seja a
orientacio do acérdao, trilhou o STJ nesse precedente, um perigoso caminho, que beira a
inseguranca juridica, maxima vénia, pois em sendo suscitada a questio somente em grau de
apelacio, inclusive depois de julgada, ndo poderia absolutamente ter sido conhecida. Nao s6 por
ofensa ao art. 265, IV, do CPC, como também face a preclusio consumativa (art. 173 do CPC),
visto que esse argumento deveria ter sido manifestado oportunamente até a prolagio da
sentenca de mérito. Ao que indica no acérdio, nio o foi, deixando a parte para sustenta-lo ja
no Tribunal, apés o resultado da apelagio.

De mais a mais, reputamos inviavel o fundamento do acérdao para acolher o pedido na
angusta via do Recurso Especial, que afastava justamente essa circunstincia de nao ser possivel a
suspensdo do processo porque ja ocorreu o julgamento tanto pelo primeiro grau, quanto pelo
segundo, em razio de que “a suspensdo processual em decorréncia de prejudicialidade

externa ocotre exatamente naqueles casos em que ndo é possivel a reuniio entre os



processos, dentre os quais, aqueles que se encontram em fases processuais distintas.”,
porque é absolutamente distante do sentido exposto na norma instrumental. Ora, mesmo que os
processos encontrem-se em fases processuais distintas, ndo serve para afastar o carater
imperativo conferido pelo preceito legal que trata da suspensao em razdo da prejudicialidade a
sentenga de mérito, sob pena de superar-se os conceitos de seguranca juridica e submeter-se a
situagdes insoluveis no tempo.

Ousamos, diante do que ja foi exposto, discordar parcialmente da orientacio lancada no
precedente do ST]J, para ndo admitir em absoluto a possibilidade de ser decretada a suspensio do
processo por questio prejudicial, apos proferida a sentenga de mérito que dela eventualmente
fosse dependente.

Nio desconhecemos os argumentos que antes langamos ao fato de os direitos de
propriedade industrial por terem anulagio retroativa podem constituir evidente causa de
prejudicialidade entre agdes da Justica Estadual e Federal. Mas se o legislador processual foi claro
ao determinar a paralisagio processual somente na circunstancia supra descrita, quando envolver
questdo prejudicial, ndo se pode, data venia, suplantar essa crise e torna-la infinita ou indefinida
no tempo, sob pena de vulnerar-se os principios que regem o desenvolvimento da relagio juridica
num processo, desde o nascedouro por iniciativa da parte, até o final por acdo do Estado Juiz,
pois seria tornar normal o modo anormal de se deter o curso do procedimento de forma
temporaria, a que mencionada CARNELUTTI em doutrina ja citada.

Ao nosso sentir, na circunstancia do caso concreto que tivemos a oportunidade de aqui
comentar, reputamos como razoavel para a solucio do conflito, a agdo resciséria por fato novo
(art. 485 VII, do CPC), caso a sentenca decretando a anulacio/nulidade do direito de
propriedade industrial fosse proferira no prazo competente para tal, pois seria essa questio
relevante para afastar a procedéncia do pedido da agdo perante a Justica Estadual pelos motivos
que ja delineamos anteriormente. Entretanto, transitada em julgado a decisio da Justica Estadual,
e nio proferida a senten¢a da Justica Federal no prazo de rescisdao, ainda que anulado seja o
direito de propriedade industrial, ndo se poderia deixar de cumprir aquela sentenga de mérito por
forca do art. 5%, XXXVI, da CF. A incidria ou omissdao da parte ndo poderia lhe beneficiar nessas

circunstancias.



Sdo essas as razdes de que nos servimos para justificar as a¢des de propriedade industrial

e a suspensdo do processo em razido de questiao prejudicial externa.



“Algumas Questdes sobre a Legitimidade, Interesse e Substituicio Processual em

Matéria de Propriedade Industrial”

1. A tematica.

O objetivo deste trabalho, antes de um estudo cientifico sobre os aspectos processuais da
legitimacdo de partes, interesse e substituicdo processual, interessante e relevante matéria que
causa muita controvérsia na doutrina, especialmente quando avaliada sob a 6tica das condi¢oes da
acao (art. 267, IV, do CPC), ¢ de aplicar e contextualizar seus conceitos na propriedade industrial,
identificando, sempre que possivel for, nas figuras tipicas da Lei n°. 9.279/96, quando e onde

interrelacionar-se-iam.

2. A Legimitidade e o interesse e suas aplicagdes na propriedade industrial.

Pressupostos indispensaveis ao processo e que dizem com as condi¢cGes da agdo, a
legitimidade e o interesse (art. 3° do CPC) estio atrelados, como corolirio, ao principio
processual da inércia, do ne procedat index ex officio. Sdo indissociaveis e inafastiveis a pretensio
jurisdicional”'’ e tém igual importancia e relagio com o instituto da intervencdo de terceiros.

Baseada na teoria eclética sobre o conceito de a¢do tratada por Liebman e que obteve
apoio maci¢o dos processualistas brasileiros, adotada e consagrada pelo legislador patrio em
nosso Codex, estabeleceu-se no art. 267, inc. VI, as chamadas “condigies da agio”, ou seja, requisitos
a serem satisfeitos para o exercicio da a¢do processual, tanto para o autor, quanto para o réu, para
que nio seja essa extinta sem resolu¢do de mérito, como suposta matéria preliminar (embora, no
particular, muitos ressaltam que as condicdes da agdo constituem mérito™).

Isso equivale a dizer que, para a eficacia do processo, que venha atingir o fim pretendido

pela parte, ndo basta tdo somente a validade juridica da relagdo processual — autor, réu e juiz.

Devem ser observados requisitos basicos, sem os quais o 6rgio jurisdicional nio estard apto a

216 FADEL, Sérgio Sahione. Ob. cit.,p. 5.
217 LACERDA, Galeno. Despacho saneador, Porto Alegre: La Salle, 1953, p. 82; GOMES, Fabio. Caréncia de a¢ao, Sio
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 53.



enfrentar o litigio e compor as partes a solugdo pretendida, em razao do conflito de interesses
instaurado, sendo que, embora abstrata a acdo, ndo é genérica, cabendo ao autor demonstrar a
idoneidade de sua pretensio para que seja objeto da atividade jurisdicional do Estado™®. Pois
bem. Consistem esses requisitos na “possibilidade juridica do pedido”, no “interesse de agir’” e na
“legitimidade.” Ou como refere ARRUDA ALVIM, consistem em ““categorias lggico-juridicas, existentes
na doutrina e, muitas vezes na lei (como ¢ claramente o caso do direito vigente), mediante as quais se admite que
alguém chegue a obtencio da sentenga final® >

A legitimidade e o interesse estdo intimamente ligados. Pois se o inferesse corresponde a
uma necessidade de obtencido da prestacdo jurisdicional, a legitimidade se verifica na titularidade do
interesse em conflito. Por esse motivo sdo inseparaveis. Hd quem sustente, inclusive, que o
interesse de agir seria a Gnica ‘condi¢do da a¢do’ assim considerada, visto que a legitimidade ad
cansam setia mera nuance do mesmo”".

Ja na teoria civilista da a¢fo, e que subdividem o interesse em substancial e processual,
seria o primeiro protegido pelo direito material, de indole primaria, e o segundo, relacionado a
vontade de suprimir obstaculo criado aquele™. O interesse diz, razoavelmente, com a subjetividade
conferida a quem pretende buscar algo perante o poder judiciario, que lhe pertence ou que lhe é
devido, ou ainda, a relagdo de utilidade entre a afirmada lesdo de um direito e o provimento da
tutela jurisdicional pedida.

A legitimidade, diz com a pertinéncia subjetiva da aglo, isto ¢, a identidade entre quem a
propos e aquele que, relativamente a lesio de um direito préprio (que afirma existente), podera
pretender para si o provimento de tutela jurisdicional pedido com referéncia aquele que foi
chamado a Juizo™. SAVIGNY referia a acido como sendo a “relagio que da violagio resulta, on seja, o
99223

direito conferido a parte lesada
tema, acentua ARRUDA ALVIM:

, O que caracteriza, portanto, o zuferesse de direito material. Sobre o

218 THEODORO ]UNIOR, Humbetto. Curso de direito processual civil, Rio de Janeiro: Forense, 2007, 1 v., p. 62/63.

29 Cddigo de processo civil comentado, Sio Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1975, 1. v., p. 315.

220 DINAMARCO, Candido. Instituicies de direito processual civil, Sio Paulo: Malheiros, 2001, 2 v., p. 305.

221 ARRUDA ALVIM, José Manoel de. Manual de Direito Processual Civil, Sio Paulo: RT, 1986, vol. I, p. 241.

222 LIEBMAN, Enrico Tulio. Manual de Direito Processual Civil, Sio Paulo: Editora Forense, 1985, vol. I, p. 159.

225 SAVIGNY, Friedrich Cartl Von. Sistema de direito romano atnal, Madrid: Centro Editorial de Géngora, vol. IV, p. 19
(tradugao livre).



“O interesse substancial é aquele diretamente protegido pelo direito material, ¢ um
interesse de indole primaria, dado que incide diretamente sobre o bem. Assim, por
exemplo, o interesse do proprietario, pela coisa de que tem o dominio, ¢ utilizar-se da
mesma em fungido dos direitos que lhe sio inerentes (...)” (Manual de direito processual

civil, Sdo Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1986, vol. I, p. 241)

Assim, tanto a acdo é o instrumento privilegiado para defesa do direito subjetivo material,
quanto o interesse processual somente existe guando existir um proprietirio que esteja impedido de
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desfrutar de sen dominio™".

S6 ¢ dado exigir lgitimamente o cumprimento da obrigacdo aquele que
tenha legftimo interesse, ou seja, a posi¢io favoravel no tocante a um bem juridico™. Aqui,
caracterizada a legitimacdo a que alude o art. 3° do CPC, que ¢ ordindria, ou seja, “quando o antor
comparece em juizo dizendo-se titular do interesse de direito material cuja protecao ele invoca a tutela
Jurisdicional™.

Pois bem. Na propriedade industrial, em decorréncia do direito de exv/usiva que se atribui
as patentes e aos registros de desenho industrial, a propriedade que se atribui as marcas, ¢ o
carater declarativo do reconhecimento de indicagbes geograficas, ficam inafastavelmente
assegurados o uso, gozo ¢ fruicdo com exclusividade, e, em certos casos, a possibilidade de
impedir terceiros de sua exploracdo. Hssas caracteristicas peculiares atribuidas aos direitos
propriedade industrial, caracterizam, por seu turno, o znteresse e legitimidade de seus titulares para a
protecdo da tutela jurisdicional no ajuizamento de agbes que visem suprimir eventuais obstaculos
criados, ou até mesmo contestarem a¢les que tenham sido ajuizadas por terceiros, em face de
eventual vicio na sua obtencao. Logo, as condi¢oes da acao pertinentes ao art. 3° do CPC,
quando aplicado a propriedade industrial, manifesta-se, na forma mais clara e completa, na
qualidade dos titulares de direitos.

Nada obstante e ainda sobre os aspectos do interesse e da legitimagio ad cansam ordinaria,

além dos titulares dos direitos, algumas figuras tipicas surgem na propriedade industrial, em

224 SILVA, Ovidio A. Batpista da. Comentarios ao cdigo de processo civil, Sio Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000,
vol. 1, p. 37.

225> MARQUES, José Fredetico. Manual de direito processual civil, Sio Paulo: Editora Saraiva, 1974, vol. I, p. 157.

226 SILVA, Ovidio. Comentdrivs..., cit. p. 48.



decorréncia dos proprios vetores estabelecidos na LPI, e que merecem andlise mais detalhada, em

que se pode elencar:

a) o usuario anterior de patente e de desenho industrial (arts. 45 e 110 da LPI):

Em verdadeira inovacio legislativa, por que ndo havia previsdo neste sentido na Lei n°.
5.772/71, restam assegurados direitos a quem comprovar que utilizou, de boa-fé, de determinada
invencao, modelo de utilidade ou desenho industrial, anteriormente a data de dep6sito do pedido de
patente ou do desenho industrial efetuado no INPI. Nesses casos, num eventual litigio judicial,
podera o usuario anterior suscitar essa questdo como matéria de defesa, a fim de se eximir de
qualquer responsabilidade sobre ato ilicito e dever de indenizar, fato que devera ser considerado
pelo juiz por ocasido da sentenca, e que caracteriza a legitimidade e inferesse para contestar a acdo. Se
realmente houve pedido de patente por parte de terceiros para o mesmo ou semelhante objeto do
processo, o que devera fazer o utente ¢ simplesmente impugna-lo mediante a comprovagio de
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sua exploragido anterior.”" Sobre o usuario anterior de boa fé:

APELACAO CIVEL. ACAO DECLARATORIA. DEPOSITO DE PATENTE.
PEDIDO DE DEPOSITO PROTOCOLADO JUNTO AO INPL. MERA
EXPECTATIVA DE DIREITO. ONUS DA PROVA POR PARTE DOS REUS (ART.
333, I1, DO CPC). DIREITO DE EXPLORACAO DO USUARIO ANTERIOR. ART.
45, DA LEI N° 9.279/96. SENTENCA MANTIDA. NEGARAM PROVIMENTO AO
APELO. (TJRS, Apelagio civel n° 70015129349, Relator Desembargador Angelo
Maraninchi Giannakos, Décima Quinta Camara Civel, DJRS de 06.06.2006)

APELACAO CIVEL. Propriedade Industrial. Competéncia. Patente. Efeitos. Novidade.
Laudo Pericial. Contrafacdo. Concorréncia Desleal. Demonstrada a boa-fé das rés no uso
do modelo de utilidade e a sua anterioridade a patente, impde-se reconhecer a condicdo

de usuario anterior, com as prerrogativas inerentes a espécie. APELO DESPROVIDO

227 TINOCO SOARES, José Catlos. Lei de Patentes, Marcas ¢ Direitos Conexos, Sio Paulo: Editora RT, 1997, p. 91.



(TJRS, Apelacio civel n° 70008380420, Relator Desembargador Rogério Gesta Leal,
Décima Quarta Camara Civel, DJRS de 03.06.2004)

b) o cessionario de patente, de desenho industrial e de marca (arts. 58, 121 e 134 da
LPI):

Todos aqueles que receberem, por documento de cessdo, pedidos ou patentes de
invenc¢ao e modelo de utilidade, desenhos industriais e marcas, estardo habilitados, por ébvio ao
exercicio dos direitos deles decorrentes, adquirindo interesse e legitimidade para sua defesa em
juizo. Isso é 6bvio, pois passam a deter a titularidade (direito material) que os habilita a invocar
alguma prestacdo jurisdicional. O que importa relevar nesses casos, contudo, é que somente
estardo legitimados os cessionarios de direitos de propriedade industrial cujos contratos de cessdo
estiverem efetivamente anotados perante o INPI, consoante determina o art. 60 e 137 da LPI,
sem o que, nao produzirdo efeitos perante terceiros.

Nada obstante, convém citar julgado do ST] que reputou desnecessaria a anotagdo da

cessdo e transferéncia para que o cessionario exercite direitos:

PROPRIEDADE  INDUSTRIAL - MARCA - TITULARIDADE -
TRANSFERENCIA. A falta de registro da transferéncia nio impede que o cessionario
defenda seu direito ao uso exclusivo. Interpretagio dos artigos 87 e 88 par. 1. do Cdodigo
da Propriedade Industrial. (ST], REsp 36102/R], Relator Ministro Eduardo Ribeiro,
Terceira Turma, DJ de 28.03.1994, p. 6315)

E nesse precedente foi dito:

“Manifesto, em primeiro lugar, minha discordancia com a tese de que, enquanto
nao publicado o deferimento da transferéncia, ndo seria dado ao cessionario exercer a
defesa dos direitos que lhe foram cedidos. A propésito do contrato de explorag¢io ja tive
ocasido de pronunciar-me, quando integrava o Tribunal Federal de Recursos, em acérdio

que, por cbpia, juntou-se aos autos (fls. 157/158). Explicitei ali entendimento, conducente



a limitar as conseqiiéncias da falta de registro, quando se cuide da eficicia em relagio a
terceiros. E tenho certo que ndo se acarreta a impossibilidade de o cessionario defender o
seu direito. Indispensavel ter-se em conta que a transferéncia ja se operou, consoante
explicita o art. 87 do C.P.I. O cessionario é o novo titular e ndo se o pode privar do
exercicio dos direitos ai decorrentes. Despropositado seria conservar o cedente na
titularidade para isso. A eficicia em relagdo a terceiros refere-se a hipdteses diversas,

como, por exemplo, uma nova cessio, para outra pessoa, antes de anotada a transferéncia.

A orientagdo lancada no precedente supra ¢é deveras interessante e peculiar. Deve-se
observar, num primeiro momento, que realmente, depois de firmado o documento de cessdo,
submete-se a forca das normas gerais de direito civil, tornando legitimados os cessionarios,
independentemente da anotagao. E, como referido no acérdao o “cessiondrio ¢ o novo titular e nio se o
pode privar do exercicio dos direitos ai decorrentes. Despropositado seria conservar o cedente na titularidade para
isso. A eficdcia em relagio a terceiros refere-se a hipdteses diversas, como, por exemplo, uma nova cessio, para
outra pessoa, antes de anotada a transferéncia’. Num segundo momento, parece-nos que essa
orienta¢do seria aplicavel exclusivamente aos casos envolvendo patentes e desenhos industriais.
Porém, nos casos de marcas, a auséncia de anotagao pelo INPIL, pode implicar, em tdltima anélise,
embora presente o znferesse na tutela jurisdicional, caréncia de /legitimidade ao cessionario.

E que nos casos envolvendo cessio de marcas, ha requisitos especificos a serem
observados, ndo exigidos para os casos de patentes e desenhos industriais, tais como, por
exemplo, a necessidade de que o cessionario exer¢a de modo licito e efetivo, atividade relacionada
a0 produto/setvico coberto pelo pedido/registro da marca (art. 128, § 1° da LPI). Note-se que,
se essa exigéncia ndo for cumprida, ainda que formalizada e concretizada a cessio e transferéncia,
de acordo com a norma geral civilista, pode ndo surtir efeitos legais em razao de que o INPI,
induvidosamente, viria a indeferir a anota¢do, casos em que seria anulada a transferéncia. Nessa
eventualidade, em havendo algum litigio judicial em que o somente o cessionario estivesse
exercitando direitos e interesses sobre a marca, a agdo poderia, fatalmente, ser extinta sem

resolucdo de mérito, por caréncia de legitimidade.



Por fim, podem ocotrer casos em que a cessao e transferéncia dos direitos de propriedade
industrial se concretizem e perfectibilizem no curso de alguma agdo judicial. Em isso ocorrendo,
o interesse ¢ legitimidade para o exercicio do direito de a¢io (ja em curso), deve,
obrigatoriamente, submeter-se ao art. 42, §§ 1° e 2° do CPC, que trata da substitui¢do das partes
(por sucessao), casos em que O cessiondrio somente ingressara na acdo em substituicdo ao cedente se
consentir a parte contraria, ou poder intervir como assistente daquele. Evidentemente, para
ambos os casos, a cessdo deve ocorrer depois de proposta a agao, sendo que essas disposi¢oes niao
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alcancam as cessOes efetivadas antes de instaurada a relagdo processual™.

c) o licenciado de patente, de desenho industrial e de marca (arts. 61, 121 e 139 da
LPI):

Duas circunstincias devem ser observadas no que tange especificamente a legitimidade
para esses casos: a) investidura do licenciado para agir em defesa do direito de propriedade industrial e b)
averbagdo do contrato de licenca para que produza efeitos contra terceiros.

Ja foi dito que a legitimidade se identifica com a titularidade do interesse em conflito e
constitui a pertinéncia subjetiva da a¢do, ou seja, a identidade entre quem a propds e aquele que,
relativamente 2 lesdo de um direito préprio (que afirma existente), poderd pretender para si o
provimento de tutela jurisdicional. Em alguns momentos, chegou-se a referir que a legitimagio
ordindria existe “quando o antor comparece em juizo dizendo-se titular do interesse de direito material cuja
protecao ele invoca a tutela jurisdicional’.

Pois bem. Com relagdo a primeira circunstancia supra identificada, convém refletir sobre
os casos de interesse e legitimidade do /icenciado para propor e contestar acio isoladamente, ainda
que investido desses poderes por for¢a contratual. Deteria o licenciado nesses casos as condi¢oes
da acidor A resposta pode ser afirmativa quando examinado o conceito do atrt. 3° do CPC ¢/c
arts. 61 e 139, §§ 1° da LPI, e quando se reconhece a necessidade de que o autor ou réu da acio
demonstre a fitularidade do interesse de direito material ao invocar a tutela através prestacdo

jurisdicional. Evidente que, em dispondo expressamente os contratos de licenca que o licenciado

228 STJ, EDcl no REsp 331.369/SP, Relator Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, DJ de 04.03.2002, p. 198.



esta investido pelo titnlar de todos os poderes para agir em defesa da patente, do desenho industrial
ou da marca, restaria, sob o ponto de vista da ciéncia processual, atendidas as condi¢oes da a¢do
no tocante ao interesse e legitimidade. Inclusive por que a prépria lei de direito material nio retira
do titular o exercicio dos direitos que lhe sio préprios.

Nio obstante, ndo se pode deixar de conhecer que o art. 6° do CPC, acentua que a
ninguém ¢ dado pleitear em nome préprio, direito alheio. Esse preceito, que trata da legitimacio
extraordindria, descreve a circunstancia na qual o autor exerce a¢io pessoal para defender direito
de outrem, sendo que nosso sistema ao permitir esse fendomeno da substituicio processual, ndo afasta
do titular do direito a legitimacdo para demanda, formadora do litisconsércio. A aplicacdo dessa
regra de processo civil aos casos de propriedade industrial serd objeto de oportuna e aprofundada
analise em item especifico deste trabalho.

Portanto, limitado o exame aos conceitos de interesse ¢ legitimidade, aos vetores do art.
3° do CPC c¢/c preceitos da lei de direito material, pode-se entender por possuir o licenciado
interesse e legitimidade para agir isoladamente em defesa do direito de propriedade industrial
quando expressamente investido desses poderes no contrato de licenga.

Com relagdo a segunda exigéncia normativa, de averba¢io obrigatéria do contrato de
licenca para que produza efeitos em relagdo a terceiros (art. 140, § 1° da LPI), pode-se adotar a
mesma observagao langada no item anterior, quando se discutiu sobre o interesse e legitimidade
do cessiondrio e a necessidade ou de anotagio do contrato de cessdo no INPI, pois circunstincias

totalmente semelhantes. Ainda assim, relevante trazer a lume o seguinte julgado do STJ:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - LICENCA PARA USO DE MARCA — REGISTRO
NO INPI — MEDIDA CAUTELAR — LIMINAR — DEFERIMENTO. O contrato de
licenga para uso de marca, para valer contra terceiros, precisa estar registrado no INPI.
Assim, nio ofende o artigo 140, § 2°, da Lei n.°. 9.279/96, a decisio que defere liminar
em autos de acdo de busca e apreensio, proposta pelo licenciado, cujo contrato estd
devidamente registrado, contra o antigo usuario da marca, que nao o registrou. Recurso
especial nio conhecido. (REsp 606.443/SP, Relator Ministro Castro Filho, Terceira
Turma, DJ de 25.02.2004, p. 177)



A proposito, extrai-se do voto condutor que:

“Quanto ao artigo 140, § 2° da Lei 9.27996, ao meu sentir, a decisao recorrida nido
merece reparo. O fato é que a legislagio determina a averbagdo do contrato de licenca
para a exploracio de marca no INPI e a providéncia ¢ indispensavel para torna-lo valido
perante terceiros.
In casu, a recorrida comprovou o seu direito ao uso exclusivo da marca por meio
de contrato de cessio devidamente registrado, por isso a concessio da liminar de busca e
apreensio. BEventual descumprimento do acordo entre a recorrente ¢ a empresa
licenciadora é questdo estranha a discussio travada nestes autos.
Comentando o referido dispositivo legal, JOSE CARLOS TINOCO SOARES
afirma, verbis:
“Na realidade, o contrato de licenga para a exploragio de marca por terceiro,
estabelecido entre empresa estrangeira e nacional ou apenas entre duas empresas
nacionais, para todos os efeitos, precisa ser firmado entre as partes. Em ambos os
casos, para que seja integralmente valido em relagdo a terceiros, e isto se dard
notadamente quando o titular da marca tiver que defendé-la perante o Poder
Judiciario, tera que ter essa primeira formalidade. Nao obstante esse contrato seja
elaborado, assinado, com as firmas reconhecidas (sob legalizacdo consular, se
proveniente de licenciante estrangeiro), e, muitas vezes até submetido ao Cartério
de Titulos ¢ Documentos e¢/ou ao Registro Civil das Pessoas Juridicas, devera ser
encaminhado ao INPI para a necessaria e indispensavel verificacio,
processamento e conseqiente averbacdo. Somente a partir da aprovacdo pela
averbacdo e consequiente publicacio na Revista da Propriedade Industrial é que
produzird efeitos no tocante a terceiros. Enquanto nio atingir a essa formalidade e
cumprimento de disposi¢do legal, apenas e tio-somente tera efeito entre as partes.
Em vigorando entre as partes terd o condiao de demonstrar, quando necessario,

que a marca objeto do mesmo estd concomitantemente sendo utilizada pelo titular



e cessionario ou, como sempre acontece, apenas pelo cessionario. Muito embora

o preceito legal estabeleca que neste dltimo caso ndo precisara ser levado a

averbacio no INPI, a sua apresentacio a este 6rgao se faz indispensavel a

comprovar que a marca de titularidade de uma empresa esta sendo utilizada por

outra, cabendo a esta dltima a apresentacdo das provas de uso que impedirdo a

declaragio de sua caducidade. Alids a sua averbacio também neste ultimo caso

deveria ser obrigatdria porque, de antemao, ja ficaria consignado que o usuario da
marca assim agia, para todos os efeitos legais e de direito, sob contrato de licenca
devidamente formalizado e averbado. E, mais ainda, porque, pelo simples fato de

assim estabelecer a lei vigente, os interessados poderiam admitir que bastaria a

formalizagdo do contrato entre eles e nada mais. Como conseqiiéncia de tudo isto

e quando houvesse necessidade de comparecer em juizo contra terceiros teriam

que submeté-lo a aprovagdo e ulterior averbagdao por parte do INPL” (Lei de

Patentes, Marcas e Direitos Conexos, Sdo Paulo, Editora Revista dos Ttibunais,

1997, pags.228/229).

No mesmo sentido, podem ser citados, ainda, LUIZ GUILHERME DE A. V.
LOUREIRO (A Lei da Propriedade Industrial comentada, Sio Paulo, LEJUS, 1999, pags.
278281) e THOMAZ THEDIM LOBO (Introdugio a nova Lei de Propriedade
Industrial, Sao Paulo, Ed. Atlas, 1997, pags. 103/104).

Vé-se, portanto, que a matéria é controversa. Ao mesmo tempo em que exige-se a
averbacdo do contrato de licenga para que surta efeitos contra terceiros, tem-se entendido por sua

desnecessidade:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INSDUSTRIAL. ACAO
ORDINARIA DE VIOLACAO DE PATENTE. DECISAO SANEADORA. - No que
tange a alegada ilegitimidade ativa, temos que também ndo assiste razdo a agravante.
Cumpre ressaltar, de inicio, conforme indica o ilustre Professor Denis Borges Barbosa

(“Uma Introdugio A Propriedade Intelectual”, 2* edi¢do, Editora Limen Juris, 2003, fls.



1044), que “Com a inexisténcia de normas substantivas sobre licenga de patentes, aplica-
se a elas o direito comum, qual seja, a legislagio civil '*** referente a locagio de coisas.
Embora a natureza supletiva de tais normas, no tocante a coisas moveis, va importar em
prevaléncia do que for pactuado entre as partes, certamente muito havera a fruir do
padrio basico da legislacdo civil pertinente.” - Trata-se, assim, de contrato nio-solene,
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seja por aplicar-se a licenca de patentes a “... legislacio civil '*** referente a locagio de
coisas.” (Denis Borges Barbosa e Wladirio Bulgarelli) seja em razio do disposto na
legislacdo especifica. - A auséncia de averbacdo, por sua vez, ndo impede a agravada, na
qualidade de licenciada, de defender seus direitos. Neste sentido, mudando o que deve
ser mudado, temos precedente do Superior Tribunal de Justica: RESP 36102/R]. (TJRS,
Agravo de Instrumento n°70006773428, Relator Desembargador Marco Aurélio de

Oliveira Canosa, Décima Terceira Camara Civel - Regime de Excecio, DJRS de

17.02.2005)

d) o empregador, empregado ou prestador de servigo (arts. 88 a 92 da LPI):
Para as chamadas “invenc¢des de servico”, “invencles livtes” ou “invengdes de
estabelecimento™ previstas nos dispositivos em comento da lei da propriedade industrial, foi

assegurado o direito de obtencdo de patente em diversas de suas vertentes, seja ao empregador,

ao empregado, ao trabalhador autébnomo, ao estagiario, etc., que por forca tanto da titularidade,

quanto do direito de participacio nos lucros decorrentes da exploragdo da patente, tém

manifestamente znferesse e legitimidade para eventuais acdes em que venha-se a discutir o exercicio

desses direitos. Nesse sentido:

ACAO DE COBRANCA. DESPESAS HAVIDAS COM A INVENCAO E
REGISTRO NO INPIL CO-TITULAR QUE DEIXA DE PAGAR A SUA QUOTA-
PARTE. INEXISTENCIA DE OMISSAO DO ACORDAO. LEGITIMIDADE DE
PARTE. LIQUIDACAO POR ARBITRAMENTO. - Nio é omisso o Acérdio que

229 DANNEMAN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. Comentdrios a lei de propriedade industrial e

correlatos. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 185.



aprecia as questdes relevantes suscitadas no litigio. - Legitimidade do autor para reclamar
despesas correspondentes aos documentos anexados a exordial. - Formulado pelo autor
pedido certo e determinado, somente a ele assiste interesse recursal para suscitar a
nulidade da sentenca, de carater relativo, uma vez que a deliberagio nenhum prejuizo
acarreta ao réu. Precedentes do STJ.Recurso especial nido conhecido. (STJ, REsp
113.700/R], Relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, D] de 25.11.2002, p.
2306)

PROPRIEDADE  INDUSTRIAL. PATENTE. INVENCAO. ACAO DE
INDENIZACAO CONTRA EMPREGADORA. INPL.  LITISCONSORCIO
NECESSARIO. DENUNCIACAO DA LIDE. O INPI nio ¢ litisconsorte necessario na
acio de indenizagdo promovida pelo espélio do ex-empregado contra a sua empregadora,
pelo uso indevido de invencio. Falta de demonstracio de ser caso de denunciagio da lide.
Recurso nao conhecido. (STJ, REsp 373.870/SP, Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar,
Quarta Turma, DJ de 01.07.2002, p. 348)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE MARCA DECORRENTE DE
ATIVIDADE INVENTIVA DO EMPREGADO E PATENTEADA PELO
EMPREGADOR. I - Conforme art. 40, do CPI, pertence ao empregador o invento
realizado pelo empregado, na vigéncia do liame trabalhista, quando a atividade inventiva
estiver prevista no contrato ou quando resultar de sua natureza. Despiciendo, assim, que
conste, expressamente, no contrato, o desenvolvimento de "atividade inventiva" por parte
do contratado, desde que tal resulte da inten¢io a ele subjacente. Aplicagdo do art. 85, do
CC, em sua inteligéncia. (...) (TRF 2% Regido, Apelagio civel n°. 89.02.01444-4, Relator
Desembargador Federal Arnaldo Lima, Terceira Turma, DJU de 16.02.1993)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRIVILEGIO DE INVENCAO. DIREITOS DO
INVENTOR ASSALARIADO. FIXACAO JUDICIAL. DA REMUNERACAO DO
EMPREGADO CO-PARTICIPE DO PROCESSO INVENTIVO



RELATIVAMENTE A EMPRESA EMPREGADORA. Ocorrido o invento na vigéncia
de contrato de trabalho, e ndo prevendo este a atividade inventiva do assalariado, fara o
mesmo jus a remuneracdo fixada judicialmente, pela sua co-participagio no processo
inventivo. Exegese dos artigos 40, 41 e 42 do Cédigo da Propriedade Industrial (LEI
5772/71). A empresa empregadora, assegurar-se-a pelo menos a metade do lucro liquido
decorrente da exploracido da invengdo, fracionando-se a metade restante entre todos os
empregados co-participes da invenc¢do. Apelo desprovido, por maioria. (TJRS, Apelacio
Civel n° 592114326, Relator Desembargador Décio Anténio Erpen, Terceira Camara

Civel, Julgado em 16.12.1992)

e) a Unido, entes estrangeiros e entidades internacionais (art. 191 da LPI):

Sempre e quando houver violagio a brasdes, armas ou distintivos oficiais nacionais,
estrangeiros ou internacionais, ficam a Unifo, os Estados, e entes estrangeiros e internacionais,
legitimados ativamente a agir em suas defesas. O uso coibido pela lei, alias, pode envolver, por
exemplo, casos de falsa identificacdo, em que determinada pessoa apresenta carteira de
determinada entidade contendo algum brasio ou signo oficial, passando-se por autoridade ou
algo do tipo, oportunidade em que estara o Estado legitimado ativamente ao ajuizamento de

medidas contra o contrafator e falsificador.

f) o prejudicado (arts. 207 e 209 da LPI):

Todo aquele que no gozo do uso e exercicio de direitos de propriedade industrial, sentir-
se prejudicado, estard, em tese, legitimado tanto ao ajuizamento de agdes para sua tutela, quanto
ao direito de obter perdas e danos e ressarcimento aos prejuizos causados por for¢a da violagio
desses direitos. Em tese, por que essa expressio deve ser vista cum grano salis, em vista do que
estabelecem os arts. 3° e 6° do CPC, bem como os preceitos da lei da propriedade industrial que
tratam da cessio e transferéncia de direitos e das licencas de uso.

Hipétese que é comum na pratica e ocorre, via de regra, em casos de infracdo de patentes
¢ desenhos industriais, ¢ podem gerar alguma controvérsia sobre a presenca de interesse e

legitimidade, sdo aquelas em que hd distin¢do entre a titularidade do direito/bem incorpéreo



(patente ou desenho industrial), para com quem esti explorando-o comercialmente. F muito
comum que direitos dessa natureza tenham por titularidade pessoas fisicas, porém, a exploracido
industrial e comercial seria feita por empresas e vice-versa. Para esses casos, pode haver algum
controvérsia quanto a legitimidade do titular ou explorador da patente/desenho industrial, cuja

solucdo poder-se-ia encontrar justamente nos arts. 207 e 209 da LPI, como, alias, ja o fez o STJ:

ACAO INDENIZATORIA. IMITACAO DE MODELO INDUSTRIAL. VIOLACAO
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRENCIA DESLEAL.
LEGITIMIDADE ATIVA. Aquele que se utiliza licitamente de desenho industrial, para
fabricar e comercializar produto, detém legitimidade para propor a¢do indenizatéria
contra o contrafator, por violagdo a propriedade industrial ou por concorréncia desleal.
Recurso especial provido. (REsp 466.360/SP, Relatora Ministra. Nancy Andrighi,
Terceira Turma, D] de 20.10.2003)

Nesse precedente referiu-se:

“A controvérsia consiste em saber se a sociedade empresaria fabricante de um
produto, cujo registro de desenho industrial foi feito em nome do sécio majoritario,
detém legitimidade ativa para pleitear indenizagdo por danos materiais e morais contra
aquele que imita ilicitamente o modelo registrado.

Ensinam os doutrinadores que possui legitimidade ativa para a causa o titular do
interesse em conflito. Logo, ¢ legitimado para pleitear reparacio por danos materiais e
morais o prejudicado pelo ato ilicito.

Em termos de propriedade industrial, a Lei 9.27996 confere direito de propor
acdo indenizatéria ao "prejudicado”, conceito bem mais amplo do que o de "titular do
registro ou patente". Confiram-se os dispositivos legais a respeito:

"Art. 207. Independentemente da a¢do criminal, o prejudicado podera intentar as agdes

civeis que considerar cabiveis na forma do Cédigo de Processo Civil.



Art. 208. A indeniza¢do serd determinada pelos beneficios que o prejudicado teria
auferido se a violagdo nio tivesse ocorrido.

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em
ressarcimento de prejuizos causados por atos de violagido de direitos de propriedade
industrial ¢ atos de concorréncia desleal nio previstos nesta Lei, tendentes a
prejudicar a reputacdo ou os negocios alheios, a criar confusio entre estabelecimentos
comerciais, industriais ou prestadores de servico, ou entre os produtos e servicos postos
no comércio." (negritou-se)

Nesse ponto, a Lei 9.279/96 esta coerente com o principio contido no art. 159 do
CC/16, que nio faz qualquer restricdo ao direito de indenizacio pelo prejuizo causado pot
outrem.

Assim sendo, aos dispositivos citados hd de se dar interpretacio ampliativa,
quando ¢ evidente a inten¢do do legislador de proteger qualquer prejudicado pelos atos
ilicitos enumerados na Lei 9.27996. E dizer, "onde a lei nio distingue, nio pode o
intérprete distinguir" ou, como explica Carlos Maximiliano, "Quando o texto dispde de
modo amplo, sem limitaces evidentes, ¢ dever do intérprete aplici-lo a todos os casos
patticulares que se possam enquadrar na hipotese geral prevista explicitamente;"
("Hermenéutica e Aplicacio do Direito", 17* ed., Rio de Janeiro, Forense, 1998, p. 247).

Assim, desde que o autor da acdo indenizatéria consiga demonstrar, através da
narragdo do pedido e da causa de pedir, que foi realmente lesionado pela imitacdo ou
contrafagio, ¢ de se té-lo como parte legitima para ingressar em juizo com o intuito de
obter indenizagdo pelos prejuizos sofridos com a pratica ilicita.

No processo em exame, a recorrente foi efetivamente prejudicada com os atos
ilicitos praticados pela recorrida, embora nio detivesse o registro do desenho industrial do
"cesto com tampa". Isso porque, em seu desfavor, ocorreu desvio de clientela e perda do
lucro da venda dos cestos que fabrica.

Vale ressaltar que, em principio, é o proprietario do registro do desenho industrial
quem sofre com o ato do contrafator, mas isso nao impede que aquele que se utiliza de

forma licita do desenho também seja prejudicado.



E o que acontece no presente processo, ja que se evidencia licitude na conduta da
recorrente de se utilizar do modelo industrial "cesto com tampa".

Realmente, a recorrente vem fabricando e comercializando, a bastante tempo (ao
menos desde 1995, quando feito o registro no INPI), o referido produto, registrado em
nome do sécio majoritario. A a¢do indenizatéria foi ajuizada com a concordancia do
sécio proprietario do desenho industrial, que assinou a procuracdo ad judicial (fl. 45).

Dessa forma, a razdo e a légica autorizam que se considere a recorrente
tacitamente autorizada a utilizar o desenho industrial registrado em nome do sécio
majoritatio.

Por esse motivo, a imitacio do "cesto com tampa" por terceiro ofende interesses
da ora Recorrente, amparados pela Lei, o que a coloca na posi¢io de prejudicada e,
conseqiientemente, de legitimada a propositura de a¢do indenizatéria.

A par disso, ha outro motivo para se afastar a preliminar de ilegitimidade ativa
para a causa.

Lé-se da peticdo inicial que o pedido indenizatério também se fundamenta na
pratica de concorréncia desleal. Essa conduta ilicita é distinta dos atos de violagdo da
propriedade industrial, segundo depreende-se da leitura do art. 209 da Lei 9.279/96.

O STJ ja teve a oportunidade de se manifestar sobre o conceito de concorréncia
desleal. Vejam-se os seguintes precedentes:

"(.). A CONCORRENCIA DESLEAL SUPOE O OBJETIVO E A
POTENCIALIDADE DE CRIAR-SE CONFUSAO QUANTO A ORIGEM DO
PRODUTO, DESVIANDO-SE CLIENTELA." (REsp 70.0158P; DJ:18081997; Rel.
Min. Eduardo Ribeiro)

"(.) I - A PROTECAO DA MARCA TEM POR OBJETIVO A REPRESSAO A
CONCORRENCIA DESLEAL, BUSCANDO EVITAR A POSSIBILIDADE DE
CONFUSAO DO CONSUMIDOR QUE ADQUIRE DETERMINADO PRODUTO
OU SERVICO PENSANDO SER OUTRO, BEM COMO O LOCUPLETAMENTO
COM ESFORCO ALHEIO. (REsp 40.190R]J; DJ:29091997; Rel. Min. Salvio de

Figueiredo Teixeira)



Como se vé, a concorréncia desleal visa a confundir os consumidores para captar
a clientela do concorrente em locupletamento ilicito e com prejuizo para este (que pode
ser fabricante ou comerciante), dando ensejo ao ajuizamento de agdo indenizatéria. Nesse
sentido:
"MARCA. DANO. PROVA. RECONHECIDO O FATO DE QUE A RE
INDUSTRIALIZAVA E COMERCIALIZAVA PRODUTO "SABAO DA COSTA",
MARCA REGISTRADA DA AUTORA, QUE TAMBEM FABRICAVA E VENDIA
O MESMO PRODUTO, DEVE-SE ADMITIR CONSEQUENTEMENTE A
EXISTENCIA DE DANO, POIS A CONCORRENCIA DESLEAL SIGNIFICOU
UMA DIMINUICAO DO MERCADO. (..)" (REsp 101.059R]; DJ:07/04/1997; Rel.
Min. Ruy Rosado de Aguiar)
Importa ressaltar que a concorréncia desleal abrange atos bastante diversificados e pode
causar prejuizos a diversas pessoas, de muitas maneiras. A "concorréncia desleal nao se
define e nem se especifica, posto que se apresenta sob os mais variados aspectos, visando
sempre atingir o industrial, o comerciante (entendido este em seu sentido mais genérico,
eis que entre os mesmos podemos incluir as pessoas que praticam atividades profissionais
e aqueloutras prestadoras de servicos), tirando-lhes direta ou indiretamente a sua clientela,
causando ou ndo prejuizos" (SOARES, José Carlos Tinoco. "Marcas vs. Nome
Comercial: Conflitos", Sao Paulo, Juridica Brasileira, 2000, p. 366).
A doutrina diferencia a ac¢do de concorréncia desleal da acdo de contrafacio (ou de
violagio da propriedade industrial), pois esta é calcada na titularidade do registro da
propriedade industrial (direito real), enquanto aquela é fundamentada na existéncia pura e
simples do prejuizo (art. 159 do CC/16), tratando-se de direito pessoal a indenizagdo pot
perdas e danos (PAES, Tavares P. R. "Propriedade Industrial", 2* ed. Rio de Janeiro,
Forense, 2000, p. 195).

Dessa forma, nota-se que pode propor ac¢do indenizatéria por pratica de
concorréncia desleal o fabricante ou comerciante concorrente, prejudicado pela captacdo
ilicita de clientela, ndo se conferindo legitimidade ativa somente ao titular do registro ou

da patente.



Conseqiientemente, no presente processo, o fato de a agdo pautar-se também na
alegacdo de concorréncia desleal é mais um motivo para que nido se possa considerar
parte ilegitima para a causa a ora recorrente, ja que o ato ilicito descrito na inicial é capaz
de prejudica-la diretamente.

Forte em tais razoes, dou provimento ao recurso especial para afastar a preliminar
de ilegitimidade ativa e determinar que o Tribunal de origem continue na apreciacio do

agravo de instrumento.

g) o INPI na agées de nulidade de patentes, desenhos industriais e marcas (arts. 56,
118 e 175 da LPI):

Independentemente da posicio processual que assumir nessas a¢des (tema que ja foi
objeto de estudos anteriores de nossa parte”’) o INPI sempre detera interesse e legitimidade para
ajuizar agdes ou contestd-las, por for¢ca do que disciplinam obrigatoriamente os preceitos supra
informados da lei de propriedade industrial. O que apenas compete esclarecer, nesse particular, é
que, sempre que justificados o interesse e legitimidade do INPI para agdes envolvendo
propriedade industrial, o processamento e julgamento dessas serda sempre de exclusividade da

jurisdi¢io federal, como ja observado. A propésito:

CONFLITO DE COMPETENCIA. JUIZOS FEDERAIS. INPL INTERESSE
JURIDICO. COMPETENCIA RELATIVA. SUMULA N° 33/STJ. 1. Nenhum dos
Juizos Federais em conflito, até o momento, afastou o interesse do INPI na acio,
permanecendo, portanto, a competéncia na esfera da Justica Federal. 2. A competéncia,
no presente caso, devera ser definida em razdo do lugar onde estd a sede da pessoa
jurfdica demandada, consoante o disposto no artigo 100, IV, a), do Cddigo de Processo
Civil. Nesse caso, tratando-se de competéncia relativa, ndio poderia o Juizo suscitado
declari-la de oficio. Entendimento consolidado na Sumula n° 33/ST]. 3. Conflito

conhecido para declarar competente o Jufzo Federal da 8* Vara da Se¢do Judiciaria do

230 Temas de processo civil na propriedade industrial, Sio Paulo: Thomson IOB, 2006.



h)

Estado de Sio Paulo. (STJ, CC 33.57./R], Relator Ministro Catlos Alberto Menezes
Direito, Segunda Secio, DJ de 25.03.2002, p. 168)

o depositante ou titular de pedido de marca (art. 130, da LPI):

Nio obstante a atributividade no sistema de propriedade industrial, em que a protecao

dos direitos a ela relativos opera-se mediante a concessio de patentes, registros de desenhos

industriais e de marca (art. 2° da LPI), cuidou o legislador especial de assegurar a figura do

depositante de marca, uma série de direitos, dentre os quais reputa-se de maior relevancia o

chamado “direito moral” estabelecido pelo art. 130, III da LPI, que permite zelar pela integridade

material ou reputacdo do sinal distintivo.

Com assento nesse dispositivo, o depositante estaria legitimado ndo sé a agir em defesa

da marca, como ainda, a buscar indeniza¢do pelo dano moral decorrente da usurpacdo indevida

. 231 . . A . ., .. ~ .
por terceiro™ . A jurisprudéncia, alias, tem endossado a legitimacao do depositante de marca para

o ajuizamento de a¢oes em defesa desse direito:

APELACAO CIVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRAFACAO DE
MARCA. Impossivel a convivéncia de marcas idénticas, ainda que ndo tenham registro
definitivo no INPI, devendo a que depositou o pedido posteriormente ceder o uso a que
detém o uso da marca hd mais de dez anos, por forca do artigo 126 da Lei da Propriedade
Industrial, Lei n.° 9279/96. APELO DESPROVIDO. (TJRS, Apelacio civel n°.
70015475429, Relator Desembargador Dorval Braulio Marques, Décima Quarta Camara
Civel, DJRS de 14.09.2000)

ACAO CAUTELAR INOMINADA. LIMINAR. CONTRAFACAO DE PRODUTO
VENDIDO ATRAVES DA INTERNET. Mesmo que a propriedade da marca nio lhe
pertenca, porque ainda nio deferido o registro, ao depositante do pedido ¢ assegurado o
direito de zelar pela sua integridade material ou reputagao. Art. 130 da Lei n°® 9.279/96.

Caso em que o produto, objeto de contrafacio, era comercializado em “site” na Internet,



sob a denominacio de “réplica” do original, fabricado pela agravada. Suspensio da
atividade. Requisitos cautelares demonstrados. Agravo desprovido. (TJRS, Agravo de
instrumento n°. 70006298582, Relator Desembargador Léo Lima, Quinta Camara Civel,

DJRS de 20.10.2003)

MEDIDA CAUTELAR - BUSCA E APREENSAO - PROPRIEDADE
INDUSTRIAL — CONTRAFACAO - ELEMENTOS EXISTENTES QUE A
COMPROVAM — MARCA DEPOSITADA NO ORGAO COMPETENTE -
DIREITO DO DEPOSITANTE DE ZELAR POR SUA INTEGRIDADE E
REPUTACAO — LIMINAR CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO. O depésito da
marca assegura ao depositante o direito de zelar por sua integridade e reputacio (art. 130,
II, da Lei n°. 9.279/96), caracterizando a contrafacio a imitagio ou reproducio da marca
depositada, o que na espécie, os elementos dos autos demonstram, justificando a
concessaio da liminar. (TJSP, Agravo de instrumento n°. 272.374.4/0, Relator

Desembargador Ruiter Oliva, Nona Camara de Direito Privado, Julgado em 20.05.2003)

Tutela antecipada — A¢do de abstencdo de conduta e indenizacao — Concorréncia desleal
— Decisiao de primeiro grau que postergou a apreciagio do pedido de antecipagdo dos
efeitos da tutela para depois da contestagio — Reforma — Concessdo parcial — Prova
documental de depésito junto ao INPI de pedido de registro de marca do bico de
abastecimento produzido e comercializado pelo recorrente - Art. 130, III, da Lei n°.
9.279/96, que assegura a autora o direito de “zelar por sua integridade matetial ou
reputacio”. (TJSP, Agravo de instrumento n°. 403.049.4/6-00, Relator Desembatgador

Francisco Loureiro, Quarta Camara de Direito Privado, Julgado em 11.08.2005)

Também no STJ ja foi assentado que a “protecdo conferida pelo art. 129 da LPI protege
apenas a marca a partir do deferimento do registro. O periodo compreendido entre o

protocolo e a concessdao do registro é protegido, ou pelo art. 130, 111, da referida Lei, ou

231 DANNEMAN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. Comentdrios..., p. 275.



pelo art. 21, XVI, da Lei n° 8.884/95, conforme o caso” (REsp (698.855/R], Relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ de 29.10.2007, p. 218).

Nio se deve deixar de referir, em contra-partida ao entendimento supra delineado, que, em certos
casos, nio se tém tutelado direitos aos titulares de mero depédsito de marca, ao color de que
somente o registro validamente expedido (art. 129 da LPI) ¢ que asseguraria a propriedade e o
uso exclusivo, circunstancia, no entanto, que nao parece ser a mais consentanea com o direito e a
amplitude da tutela jurisdicional assegurada pelo art. 130, III da LPI. Para esses casos em que se
reputa necessaria a existéncia do registro da marca, tém-se considerado como hipdtese de

caréncia de agio por falta de legitimidade, o exercicio de direito do titular de depésito de marca:

APELACAO CIVEL. DIREITO PRIVADO NAO ESPECIFICADO. ACAO
ORDINARIA. MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRETENSAO DE IMPOR
A RE OBICE A UTILIZACAO DA MARCA “YES”. INVIABILIDADE NA VIA
ELEITA. SOBRESTAMENTO, JUNTO AO INPI, DO PEDIDO DE REGISTRO
DA MARCA, EFETUADO PELA AUTORA, EM FACE DE ACAO AJUIZADA
JUNTO A JUSTICA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. REGISTRO AINDA NAO
VALIDAMENTE EXPEDIDO. DIREITO DE PROTECAO A MARCA AINDA
NAO  CONSOLIDADO. EXTINCAO DA  ACAO. HONORARIOS
ADVOCATICIOS. MAJORACAO. NECESSIDADE. RECURSO DE APELACAO
DA AUTORA DESPROVIDO E PROVIDO EM PARTE O DA RE. UNANIME.
(TJRS, Apelagiao Civel n°. 70023382716, Relator Desembargador Pedro Celso Dal Pra,
Décima Oitava Camara Civel, DJRS de 18.04.2008)

APELACAO CIVEL. DIREITO PRIVADO NAO ESPECIFICADO. POSSE E
PROPRIEDADE (BENS MOVEIS). ACAO DE BUSCA E APREENSAO.
ABSTENCAO DE USO DE NOME E MARCA COMERCIAL. REGISTRO DE
MARCA. PROCEDIMENTO. DEPOSITO DO REGISTRO. AUSENCIA DE
DELIBERACAO PELO INPI INEXISTENCIA DE DIREITO. EXTINCAO DA



AGAO. AUSENCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. A empresa que encaminha
solicitacdo de registro de marca, mas cujo procedimento se encontra em andamento,
ainda nao havendo deliberacio pelo INPI, nio possui direito exclusivo a marca, somente
possivel com o efetivo certificado de registro. Inteligéncia do art. 129, da Lei n°® 9.279/96.
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRS,
Apelagio Civel n°. 70019827054, Relator Desembargador Angelo Maraninchi Giannakos,
Décima Quinta Camara Civel, DJRS de 18.09.2007)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA MISTA
'ROLA MOGA’ DEPOSITADA NO INPL AGCAO ORDINARIA VISANDO A
COMPROVACAO DA PRATICA DE ATOS DE CONCORRENCIA DESLEAL E
ABSTENCAO DE USO DA MARCA (...) Alegacio de protegio da titularidade da marca
comercial 'ROLA MOCA’. Auséncia de registro definitivo no INPL Inteligéncia do art.
2° da Lei n° 9.279/96. Direito de preferéncia. Falta de prova (art.129, §1° da Lei n°
9.279/96). A IMPRESSAO CONJUNTA DAS MARCAS NAO ENSEJA A
ALEGADA CONFUSAO DOS CONSUMIDORES. CONCORRENCIA DESLEAL
NAO CONFIGURADA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AGRAVO DE
INSTRUMENTO PROVIDO. (TJRS, Agravo de instrumento n® 70012816823, Relatora
Desembargadora Angela Terezinha de Oliveira Brito, Décima Terceira Camara Civel,

DJRS 05.06.2006)

APELACAO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZACAO. REGISTRO
DE MARCA. PROCEDIMENTO. SOLICITACAO DE REGISTRO. AUSENCIA DE
DELIBERACAO PELO INPI INEXISTENCIA DE DIREITO NO MOMENTO. A
empresa que encaminha solicitagio de registro de marca, mas cujo procedimento se
encontra em andamento, ainda nao havendo deliberacio pelo INPI, nio possui direito
exclusivo a marca, somente possivel com o efetivo certificado de registro (art. 129, da Lei
n.° 9.279/96). Sentenca mantida. APELO DESPROVIDO. (TJRS, Apelagio Civel n°.
70014722508, Relator Desembargador Osvaldo Stefanello, DJRS de 24.05.2000)



Seriam essas as pequenas observacles a serem tecidas sobre o interesse e legitimacio

aplicada a figuras da propriedade industrial.

3. A substituigio processual e sua aplicagdo na propriedade industrial.

Como supra avaliado, a prestagao jurisdicional somente pode ser buscada e almejada por
aquele que detenha interesse e legitimidade. Trata-se, portanto, de um aspecto de direito subjetivo e
de legitimacao ordinaria. Por sua vez, quando delineou o art. 6° do CPC, ditou o legislador
processual um espago mais amplo para a incidéncia dos requisitos de interesse e legitimidade,
encontrados naquilo que se denominou de substituicao processual, também chamada de /egitimagio

. o3
anbmala ou extraordindria

, em que #m terceiro pode pleitear direito alheio em nome préprio,
quando autorizado por lei.

Esse fenémeno fora inicialmente isolado por KOHLER em estudo sobre o usufruto com
poderes de disposicao, tendo sido transportado para o direito processual por HELLWIG, que
falava no direito de condugdo do processo por quem ndo fosse titular do direito subjetivo
material””’. No Direito Italiano, coube a CHIOVENDA batizar o instituto como “substituicio
processual”*. Esse fenémeno caracteriza-se pela circunstincia de nio haver coincidéncia entre
os sujeitos da relagio substancial e os da relagio processual. SCHONKE referia que a
substituicio processual, também por ele chamada de sub-roga¢io, tinha como condi¢io a
necessidade de tutela juridica para o terceiro, que tem interesse proptio no exercicio do direito™”.
Dentre os processualistas patrios que se incumbiram de estudar esse instituto, cumpre referir

sobre proposta de classificacio feita por BARBOSA MOREIRA®*, em amplo estudo, que foi,
posteriormente, dissecada por EDSON FERREIRA DA SILVA*’. Assim seria, no entender

232 TEIXEIRA, Sdlvio de Figueiredo. Ob. dit., p. 8.

233 Apud FREDERICO MARQUES, José. Instituigies..., v. 11, p. 200.

234 Instituigoes de direito processual civil, Campinas: Bookseller, 2002, v. 11, p. 300/308.

255 SCHONKE, Adolf. Direito processual civil, Campinas: Editora Romana, 2003, p. 113/114.

236 In ““Apontamentos para um estudo sistematico da legitimagio extraordindria”, publicado na Revista dos Tribunais, n°. 404,
Sao Paulo: jun/1969, p. 9/18.

In “Da legitimagao extraordindria, inclusive na Constituicio de 1988, publicado na Revista de Processo, Editora RT, n°.

64,1991, p. 82
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desses doutrinadores, classificada a substituicio processual ou legitimacio extraordinaria, na

sintese proposta pelo Ministro JOSE DELGADO™;

a) legitimagdo  extraordindria  anténoma:  verificada quando o  terceiro, legitimado
extraordinariamente, teria absoluta independéncia para atuar, sem a necessidade de iniciativa,
vontade ou intervencdo do legitimado ordinario, podendo, inclusive, agir contra a vontade

expressa deste;

b) legitimagdo subordinada: presente quando apenas os protagonistas da relacdo de direito
substancial, podem ajuizar ou responder a demanda, hipétese em que a participagio do

legitimado ordinaria dar-se-a em carater acessorio. Caso tipico de intervengido de terceiros;

¢) legitimagdo extraordindgria anténoma e exclusiva: em que é excluida a possibilidade do legitimado
ordinario atuar em juizo como parte, restringindo a atuagdo do titular do direito substancial;

d) legitimagdo auténoma e concorrente: quando ndo se exclui a legitimacdo ordinaria e vice-versa,
permitindo o aperfeicoamento da relagdo processual, com a presen¢a indistinta tanto do

legitimado extraordinario, do ordinario, quanto de ambos, simultaneamente;

¢) legitimagdo  extraordindria auténoma concorrente primdria: em que ¢ permitido também ao
legitimado extraordinario a instauracdo do processo, independentemente de qualquer atitude do

legitimado ordinario.

Y/l Legitimagdo extraordindria antdnoma concorrente subsididria: que ocorre quando o legitimado

extraordinaria s6 pode agir se o ordinario deixar de fazé-lo em determinado tempo.

DONALDO ARMELIN® também prop6s uma nova classificagio para a substituicio
processual, que foi objeto de estudo por FRANCISCO BARROS DIAS™, quando conheceu da

238 In “Reflexces sobre a substituigio processual”, publicado na Revista da AJURIS, n°. 64, Porto Alegre, p. 165/166.
239 1 egitimidade para agir no direito processual civil, Sio Paulo: Saraiva, 1984.



divergéncia existente sobre a tentativa de serem classificadas as diversas espécies de legitimacio
extraordinaria. Referida classificacio vinha dividida em quatro hipéteses: a) legitimidade
extraordindria determinada em razdo da predomindncia do interesse priblico sobre o particular, no que tange a
diretos indisponiveis; b) legitimidade extraordindria atribuida por decorréncia de comunhbao de direitos on conexdo
de interesses onde coexistam ambas; ¢) em decorréncia de vinculagao do direito questionado, atribui-se a
legitimidade tanto ao extraordindrio, guanto ao ordindrio; d) legitimagdo extraordindria ontorgada a terceiro, por
forca de situagao juridica por ele ocupada, que impoe de forma direta on indireta a salvagnarda e conservagao de
direitos alheios.

Nio obstante todas as classificacdes doutrinarias, e divergéncia entre seus conceitos, certo
que a substitui¢do processual ¢ fendmeno intenso na ciéncia processual civil e que guarda relacio
com diversos outros institutos, principalmente com a intervencio de terceiros.

Pois bem. Aplicando-se o instituto da substituicdo processual na propriedade industrial,
parece-nos, s.m.j., haver circunstancia interessante que gera a incidéncia desse fenémeno,
encontrada na legitimacdo do licenciado para o uso e exploracdo de patente, desenho industrial
e marca.

A primeira observacdo que had de ser feita para caracterizagdo da legitimagio
extraordinaria do licenciado, como ja efetivada no item anterior, é aquela contida nos §§ unicos
do art. 61 e 139 da LPI, em que estd o mesmo, por forca contratual (e legal) investido pelo
titular, de todos os poderes para agir em defesa do direito de propriedade industrial
respectivo.

Para os casos de atuagdo #solada do licenciado (art. 3° ¢/c art. 6° do CPC), parece-nos
estar contida na flegitimacdo extraordindria auténoma concorvente primdria invocada por BARBOSA
MOREIRA, pois seria, contratualmente, conferida ao licenciado toda liberdade para agir
independentemente ¢ sem a iniciativa do titular do direito, em sua defesa. Ou seja, sempre que o
contrato de licenc¢a assim mencionar (art. 61, § anico e art. 139, § anico da LPI), estara o Zicenciado
legitimado extraordinariamente, na forma do art. 6° do CPC, a ajuizar e defender-se em ag¢Ges

relativas ao direito de propriedade cujo uso foi contratualmente permitido. Essa também, pode

20 In “Substitnigio processual. Algumas hipdteses da nova Constitnicao”, publicado na Revista do Curso de Direito da



ser a hipotese de prevista por ARMELIN legitimagdo por outorga a terceiro, em razio de
determinada situagao juridica ocupada.

Evidentemente, nesses casos, estard exercendo a a¢do nao apenas em nome proprio, mas
também em defesa de direito proprio de agir em nome do eventual titular. Nao se pode deixar de
observar, embora possa parecer 6bvio, que o sistema processual ao autorizar a postulacio de
terceiro em nome proprio, de direito alheio, ndo retirou do legitimo titular a possibilidade para a
demanda, situagdes em que se observara a formacio de litisconsorcio™'. Entrementes, hd quem
sustente a ilegitimidade do licenciado, por que caberia somente ao titular do direito de
proptiedade industrial o exercicio e sua defesa, como é o caso de JOSE CARLOS TINOCO
SOARES:

Quanto a possibilidade aqui prevista de o licenciado ser investido pelo titular de todos os
poderes para agir em defesa da marca, sem prejuizo de seus proprios direitos, quer nos
parecer que tal ndo podera se realizar e, muito menos, legalmente, se justificar. Com efeito
e perante o INPI somente o titular da marca ou do pedido de registro podera agir porque
cabe exclusivamente a um ou a outro essa prerrogativa, eis que o licenciado, em hipétese
alguma, podera proceder em seu nome ou em nome daqueloutros citados. Perante o
Poder Judiciario, também deduzimos que ndo, visto que ndo s6 a doutrina, a lei, como
também a jurisprudéncia firmada entendem que, no tocante a defesa dos direitos de
propriedade industrial, somente podera agir contra terceiros o titular desses direitos e nao
os concessionarios ou licenciados. (Lei de patentes, marcas e direitos conexos, Sio Paulo:

Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 228)

Pode haver ainda, como antes referido, a hipdtese de atuagao concorrente do licenciado e
do titular do direito de propriedade industrial, em que restaria, ao que tudo indica a legitimagao
extraordindria subordinada, visto que ambos atuariam conjuntamente na defesa do direito de

propriedade industrial, sem exclusio do exercicio de direito a qualquer um deles.

Universidade Federal de Uberlandia, n°. 18, dez/1989, p. 81.
24 BAPTISTA DA SILVA, Ovidio. Ob. ¢z, p. 79.



Parece que a inteligéncia do legislador especial esteve em permitir expressamente 0s
contratos de licenca que o licenciado esta znvestido pelo titular de todos os poderes para agir em
defesa da patente, do desenho industrial ou da marca, restaria, sob o ponto de vista da ciéncia
processual, atendidas as condi¢des da agdo no tocante ao interesse e legitimidade. Inclusive por
que a propria lei de direito material ndo retira do titular o exercicio dos direitos que lhe sdo
proprios. No entanto, compete trazer dois julgados que afastam a atuagdo exclusiva do

licenciado para a defesa de marca:

APELACAO CIVEL. DIREITO PRIVADO NAO ESPECIFICADO. PROCESSUAL
CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. ART. 267, VI, CPC. CONTRATO DE LICENCA
PARA USO DE MARCAS. Observados os termos do contrato de licenca para uso de
marcas, ¢ parte ilegitima a Sadia S/A para demandar a protecio das marcas objeto do
contrato com a Mc Donald’s Corporation. PROCESSO EXTINTO SEM A
RESOLUGCAO DO MERITO. SUCUMBENCIA INVERTIDA. UNANIME. (TJRS,
Apelacio Civel N° 70017150772, Nona Camara Civel, Relator Des. Tasso Caubi Soares
Delabaty, DJRS de 17/07/2007)

PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. LICENCA PARA
USO DE MARCA. Impée-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa da autora,
porquanto, nos termos do contrato de licenca para uso de marcas firmado entre a
licenciante e a licenciada, esta deve obter autorizacdo daquela para poder conduzir os
processos relativos a violagdo da marca. Auséncia de documento a demonstrar a
investidura legal prevista no pariagrafo unico do att. 139 da Lei n°® 9.279/96. Agtravo
provido, vencido o Relator. (TJRS, Agravo de Instrumento N° 70021049358, Quinta
Camara Civel, Relator Des. Leo Lima, DJRS de 30/10/2007)

De outro lado, compete ser também examinada a questio que envolve o cedente ¢ o
cessiondrio de direitos de propriedade industrial, consoante assegurado nos arts. 58, 121 e 134 da

LPI. Firmado e concretizado um contrato de cessio e transferéncia de direitos, ficam,



automaticamente, legitimados 20 seu uso e gozo exclusivo, os cessiondrios, que passam a deter a
sua titularidade.

Porém, como ja visto alhures, para fins de aferi¢ao da legitimidade sob o ponto de vista
da norma de direito material, somente depois de anotada pelo INPI a cessdao de direitos é que
passaria a produzir efeitos contra terceiros (art. 60 e 137 da LPI). Nada obstante, orientacdo
jurisprudencial afirma que a simples cessdo ¢é suficiente para investir o cessionario na titularidade
do direito e, logo, de legitimidade para seu exercicio e tutela, sendo que a eficicia em relagio a
terceiros a que alude a norma, envolveria outras circunstancias que nio, propriamente, a defesa
do direito. Essa orientagdo, no entanto, mereceria cautela, como ja vito, nos casos de cessio e
transferéncia de marcas, que fica vinculada a determinados critérios legais, e que, se indeferida,
poderia afastar a legitimac¢do ordinaria do cessionario.

Nesse tom, cumpre renovar o que foi dito para os casos em que a cessao e transferéncia
dos direitos de propriedade industrial se concretizem e perfectibilizem no curso de alguma acdo
judicial, hipotese, contudo, que nio se identifica como de substitui¢do processual, mas sim de
sucessdo. Até se poderia admitir, em ultima analise, aplicacdo do fenémeno de substituicio
processual, identificada a hipotese de legitimacio concorrente, mencionada por BARBOSA
MOREIRA, ou, na divisdo encetada por DONALDO ARMELIN, de /legitimagio em decorréncia de
vinculagao ao direito questionado. Ou seja, quando ha cessdo de direitos de propriedade industrial no
curso da agdo, o cedente assume legitimidade extraordinaria, enquanto o cessiondrio passa a set o
legitimado ordinario, em razdo da relagdo de direito substancial. Por for¢a do art. 42 do CPC,
haveria sucessao

Ocorre que a sucessdo prevista nos arts. 41 e 42, §§ 1° e 2° do CPC, que tratam da
substituigao das partes, e que somente alcancam as cessOes efetivadas antes de instaurada a relacdo
processual’®’, estio obrigatoriamente vinculadas a aceitagio pela parte adversa, o que afetaria
eventual entendimento sobre a presenca de legitimacdo extraordinaria, cuja ocorréncia se da por

forca de lei e independentemente de aceitagdo das partes que compdem a lide.

242 STJ, EDcl no REsp 331.369/SP, Relator Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, DJ de 04.03.2002, p. 198.



4. Algumas conclusdes.

A oferta de figuras encontradas na lei de propriedade industrial é bastante ampla e
diversificada quando se trata de vasculhar circunstancias identificadoras de interesse e
legitimidade para o exercicio do direito de agdo. O mais relevante nesse contexto, quando se trata
das condi¢oes da agdo estd no fato de haver, em razdo dessa amplitude, uma eficacia irrestrita
para a efetivacio e tutela dos direitos de propriedade industrial, ndo se limitando a determinados
conceitos estanques sobre as partes da relagio de direito material e/ou processual.

Especificamente sobre o estudo, e dentre todas as figuras analisadas, parece-nos de
extrema importancia a legitimagao que foi conferida aos licenciados de direitos de propriedade
industrial, ao prejudicado no ajuizamento de agdes que julgar cabiveis e ao depositante de pedido
de marca. Quanto aos dois primeiros, que se relacionam, por que, regra geral e na maioria dos
casos, a quem compete o exercicio de exploragio economica, sio diretamente afetados pelos atos
de violagdo, a0 que ndo se mostraria cabivel, num exericio l6gico de defesa de interesses em
jurisdicdo, que se lhe fosse afastada essa permissibilidade. Alids, é norma constituicional a
inafastabilidade do direito de a¢io para evitar lesdo grave ou de dificil reparacio (art. 5°, XXXV).
Ora, aquele que explora licitamente o bem de propriedade industrial tem o Estado que conferir
todas as garantias possiveis na busca da jurisdi¢io quando houver conflito de interesses que
precise ser solucionado, nio cabendo, s.m.j., perquerir ou duvidar do interesse e legitimagdo para
tanto.

Por fim, quanto ao depositante de marca, nada mais natural que se lhe confira interesse e
legitimidade indispensaveis ao exercicio de agdo que se repute necessaria para afastar qualquer
espécie de lesao. Alias, duas circunstancias devem ser consideradas nesse particular: a) a primeira,
decorrente do préprio sistema e da morosidade no INPI na concessio de registros de marcas,
nao sendo absolutamente crivel obrigar-se um titular aguardar por essa decisdo, enquanto sofre
lesio grave, muitas vezes, irreparaveis. Seria insensato afastar a tutela jurisdicional por que
somente a concessao do registro é que seria garantidora de direitos. Evidente, que a propriedade da
marca somente se assegura com o registro validamente expedido, por forca do art. 129 da LPI.
Agora, a expectativa assegurada com o direito formativo gerador do depdsito e sua exploragio

econdmica nio podem ficar suscetiveis a qualquer modalidade de lesdo por terceiros, ndo punivel



no ordenamento. A punicio nesses casos ¢ sempre uma medida que se impde e que, como visto
neste estudo, é permitida e assegurada pelo interesse e legitimidade; b) a segunda, é aquela
prevista no art. 167 da LPI, quando fala que a nulidade do registro de marca produto efeitos
desde a data do depésito do pedido. Ora, s.m.j., essa nos parece a caracterizacio maxima de que
ao titnlar de pedido de marca sao assegurados direitos e sua prote¢do, pois assim nio o fosse ndo
haveria razdo para que o legislador aplicasse efeitos ex #une a nulidade do registro da marca, desde
a data do depésito. E por que, evidentemente, o lapso temporal do depésito a concessio do
registro de marca gera efeitos no mundo juridico e, por conseqiiéncia légica, se tal ocorre é por
que se assegura a protecdo e tutela.  Dessa forma, ¢é inafastavel o interesse e legitimacio ad
cansam do depositante de pedido de marca, quando pretender zelar pela integridade e reputacio
do sinal, ndo havendo como se acolher posi¢ao em contrario, a mercé de eventuais orientagoes

em contrario dos Tribunais.



“Breve Analise sobre o Tratamento dos Conflitos de Sinais Distintivos e Marcas em Sede

de Recurso Especial”

1. Situando o tema

J4 observamos em outra oportunidade®, a defini¢io conceitual de recurso, como sendo o
ato pelo qual se pretende o reexame da matéria decidida no érgio jurisdicional, ou em aspecto
técnico-processual, o meio de impugnagio das decisdes’ judiciais. De classica doutrina
trabalhista®, colhe-se, com absoluta propriedade, a distin¢do estabelecida em nosso ordenamento
no que tange a classificacdo dos recursos quanto a sua natureza (recursos comuns, normais ou
ordindrios v. especiais, excepcionais ou extraordinarios)’*’, em que observava-se que o simples
fato da sucumbéncia seria justificativa para determinados recursos. Mas, para outras modalidades,
a exigéncia iria muito além, demandando, além da sucumbéncia, que o pronunciamento alvo da
inconformidade estivesse dotado de vicio ou particularidade, sem o que, por esséncia, poderia
desaparecer o pressuposto de recorribilidade (admissibilidade). Seriam esses ultimos, portanto, os
recursos extraordindrios.

Nada obstante as criticas feitas a distingdo classica dos recursos como ordindrio e excepeional
(extraordinario)*"’, certo é que os recursos tém caracterfsticas préprias e peculiares, ligadas, no
mais das vezes, a seu carater imediato e objetivo. E dai, a propésito, que se extrai a razio pela
qual os recursos ordindrios, visem imediatamente tutelar o direito subjetivo da parte, com
envolvimento de questoes de fato e de direito relativas ao conflito de interesses, enquanto que os
recursos excepeionais, consagrados na Carta Politica, visam tutelar o direito nela previsto, como
também o da lei federal, para, tdio somente, uniformizar suas interpretacoes.

Os recursos excepeionais (extraordinarios e especial) atuariam exclusivamente no carater politico-

juridico da decisao, vedando-se a rediscussio dos aspectos faticos que fizeram parte da solucido
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judicial, por nio se prestarem a correcio de sua eventual injustica. F nesse ponto que sobressai a
relevancia e prevaléncia do interesse prblico na realizacdio do direito através dos recursos
excepcionais. O objetivo é a unidade do direito®*.

Por essa razio dialética, esse tipo de recurso é dotado de pressupostos de admissibilidade
absolutamente restritos, destinados, essencialmente, ao cabimento ou nido da pretensio. Sofrem
um juizo de admissibilidade distinto daquele comum aos recursos ordinarios. Logo, exigem,
como regra, (i) o prévio esgotamento das instancias ordinarias; (7) nao se destinam a correcao de
injustica da decisdo, nem a revisdo de matéria de fato; (7) apresentam sistema de admissibilidade
bipartido; (i) os fundamentos de admissibilidade sdo constitucionais e ndo de lei ordinaria e (»)
eventual execugdo feita na pendéncia de seu exame ¢ provisoria e nio definitiva*”’. Sao alvo de
filtro natural selecionador, evitando chegar as Cortes Superiores, questées cuja solucio devem
ficar, obrigatoriamente, a cargo das instancias ordinarias ou inferiores. Afinal, constituem-se em

~ 250 . . . , .
recursos de exce¢do™ ', que deveriam cingir-se a um nimero reduzido de casos.

2. O recurso especial e o tratamento da questido sobre o conflito de sinais distintivos
e marcas.

De longa data, desde a criagdo das Cortes Superiores (Supremo Tribunal Federal e
Superior Tribunal de Justica) pela Carta Constitucional de 1988, as acdes envolvendo os sinais
distintivos e o direito marcario, e, especialmente, a questdo relacionada a confusio, tém recebido
quase que, 2 unanimidade, o mesmo tratamento, no Superior Tribunal de Justica, qual seja, 2.g., de
que ‘para o afastamento da base do acdrdao recorvide, de anséncia de exclusividade das marcas comercializadas
pelas partes ¢ de possibilidade de confusio do consumidor’’ mostra-se incontornavel e inarredavel o
reexame do conteddo fitico probatério, expressamente vedado por enunciado sumular daquela

Corte.
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Um rapido passar de olhos na jurisprudéncia desse Tribunal®’, é suficiente para atestar e
solidificar o entendimento de que parece, absolutamente, inviavel, em sede de recurso especial,
enfrentar a questao da confusdo entre as marcas e sinais distintivos. Ou seja, adota esse Tribunal
carater de irredutibilidade na afirmativa de que esse tema tem aspectos de substrato fatico-
juridico em suas causas, razdo da recusa em enfrenta-lo, pois “analisar se a alegada similitude entre as
marcas possibilitaria erro ou confusdo ao consumidor envolve, necessariamente, andlise da matéria fatica, o que ¢
vedado na via especial” (AgRg no Ag 760.899/R]J, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ de
01/08/2000).

Pois bem. Grande parte desse obsticulo advém de jurisprudéncia sumulada
(pronunciamento do tribunal que indica convic¢ao sobre determinada matéria controversa ou
resumo da orientagdo jurisprudencial sobre casos analogos), mui especialmente a de n°® 07 do
STJ, que trata da impossibilidade do reexame de provas (questio de fato) em sede de recurso

s 1253
especial.

Dita sumula, estabelecida com base em iterativa jurisprudéncia daquela Corte, iniciada
no REsp 482/SP, de 11/09/1989, como dito, sedimentou e pacificou a orientagio de que,
sempre que as instancias ordinarias ou de origem, firmarem convic¢ao judicial de modo soberano
sobre a questdo em julgamento em razdo de provas, nio se mostra possivel seu enfrentamento
em sede de recurso especial.

Todavia, muito embora identificada na maioria da jurisprudéncia do ST]J, o tratamento de
obstaculo a0 exame da questio envolvendo o conflito de marcas e confusio, os problemas
passam a surgir quando, dessa mesma Corte, colhem-se julgados em caminho totalmente distinto.

Com efeito, e também ndo sdo poucos, os casos em que o STJ, distanciando-se da jurisprudéncia

sumulada por ele mesmo firmada de forma convicta, julga recursos especiais envolvendo o
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conflito de marcas, adentrando no exame de questdes como ‘confusio’, ‘reprodugio’ e ‘imitacao’,
com superac¢io do enunciado sumular n°. 07. Para tanto, podem ser citados os seguintes casos, na

parte em que interessa:

“(.) 8 - A analise da identidade ou semelhanca entre duas ou mais denominacOes
integradas por expressao de fantasia comum ou vulgar deve considerar a composicao total
do nome, a fim de averiguar a presenca de elementos diferenciais suficientes a torna-lo
inconfundivel. 9 - Consoante o principio da especialidade, o INPI agrupa os produtos ou
servicos em classes, segundo o critério da afinidade, de modo que a tutela da marca
registrada ¢ limitada aos produtos e servicos da mesma classe. Outrossim, sendo tal
principio corolario da necessidade de se evitar erro, duvida ou confusao entre os usuarios
de determinados produtos ou servigos, admite-se a extensiao da andlise quanto a imitacdo
ou a reproducio de marca alheia a0 ramo de atividade desenvolvida pelos respectivos
titulares. 10 - Diversos os géneros de atividade da recorrente, Gidedes Missionarios da
Ultima Hora - GMUH, e das recorridas, The Gideons International e Os Giddes
Internacionais no Brasil, bem como suas classes de registro de marcas (respectivamente,
servicos de publicacdo e distribuicio de biblias, testamentos e revistas, inseridos nas
classes 11.10 e 40.15; e servicos de carater comunitario, voltados a pregacio evangélica,
inseridos na classe 41.70, afasta-se a possibilidade de confusio entre o publico das
associagoes litigantes, impondo-se a convivéncia harmoénica de suas denominagdes e
marcas.” (REsp 555.086/R]J, Relator Ministto JORGE SCARTEZZINI, DJ de
28/02/2005)

“(...) O fundamento utilizado pelo Tribunal 'a quo', de que as marcas do autor e do réu
para o sabdo em pedra controvertido sdo parecidas mas ndo a ponto de confundir o
consumidor atento nio pode prosperar. O consumidor atento jamais confundiria
embalagens de produtos, por mais parecidas que sejam. O que a lei visa a proteger em
relagdo a imitagdes ¢ a possibilidade de o produto concorrente ser adquirido, por engano,

justamente pelo consumidor desatento ou incapaz de reparar nos detalhes da embalagem,



seja por falta de instrucdo, por problemas de visio ou por pressa.Dai a necessidade de
prover o recurso especial nessa parte, para conferir aos recorrentes a protecio da marca
no petiodo postetior ao deferimento do registro. (...)” (REsp 698.855/R], Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ de 29/10/2007)

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLISAO DE MARCAS. "MOCA FIESTA" E
"FIESTA". POSSIBILIDADE DE FERRO, CONFUSAO OU DUVIDA NO
CONSUMIDOR. NAO CARACTERIZACAO. - Para impedir o registro de determinada
marca é necessaria a conjungdo de trés requisitos: a) imitagdo ou reproducio, no todo ou
em parte, ou com acréscimo de marca alheia jd registrada; b) semelhan¢a ou afinidade
entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexisténcia das marcas
acarretar confusio ou davida no consumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX). - Afastando
o tisco de confusio, é possivel a coexisténcia harmonica das marcas.” (REsp 949.514/R],

Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ de 22/10/2007)

Nesse ultimo julgado, a bem demonstrar a falibilidade no tratamento da questiao, chegou-
se a registrar que “Ndo bd, portanto, risco de confusdo. As marcas em questao sao de produtos completamente
distintos (sidra e leite condensado), pertencentes a classes também distintas (laticinios em geral, leite de soja -
bebidas, xaropes e sucos concentrados) e apresentam-se ao consumo com embalagens e rétulos totalmente diferentes”.
Ou ainda, contrariando os fatos reconhecidos no entdo acérdao recorrido, ao julgar o REsp
843.774/SP, publicado no DJe de 04/08/2008, o eminente ministro relator FERNANDO
GONCALVES consignou:

“(...) No caso concreto, ndo obstante reconhecido pelas instancias ordinarias ser o boneco
"equilibrino" (desenho estilizado de um eixo cardan com caracteristicas humanas)
produto do intelecto do autor (ora recorrido), trata-se de representacio grafica que ¢é patte
integrante da marca da empresa (ora recorrente), com registro higido no INPI, o que faz

concluir pela improcedéncia do pleito indenizatério.”



Alids, a técnica processual da Corte também serve para criar embaraco na identificacio do
tema, como se vé, por exemplo, no caso do REsp 1.034.650/RS, de relatoria do eminente
Ministto FERNANDO GONCALVES, publicado no DJe de 22/04/2008, em que, aquilo que
parecia um julgamento de mérito, em verdade, tratava-se de envolvimento de pressuposto de

admissibilidade, nos seguintes termos:

“Assim, cotreto o atesto impugnado ao vedar o uso do nome "Armelin" pela ora
recorrente, no que concerne ao ramo de confeitaria, uma vez demonstrados tanto o
prejuizo sofrido pela recorrida, decorrente da confusdo ocasionada aos consumidores,
quanto a clara imitagao de marca.

Ademais, o acérdao recorrido, ao reconhecer que "tendo a parte ré se instalado com o
fabrico de produtos da mesma natureza da parte autora - confeitaria -, causou confusiao
aos clientes da segunda" (fls. 34), o faz com base nos elementos fatico-probatérios da
demanda. Neste contexto, sua reforma demandaria o reexame das provas constantes dos

autos, providéncia vedada em sede especial, a teor da simula 07 desta Corte.”

Ora, se havia veda¢io sumular quanto ao conhecimento da matéria, em razao dos fatos
que haviam sido delineados na origem, como concluiu-se nesse caso, mostrou-se inteiramente
despicienda a conviccio judicial sobre o eventual acerto da decisdao no atinente a vedacdo do uso
do ‘nome’, por que demonstrado prejuizo, confusdo aos consumidores, e imitagdo da marca,
temas que ndo competiam ser debatidos ou discutidos naquela seara. O obstaculo era de
substrato fatico, com o que se impunha, numa correta técnica processual, nio conhecer do
recurso e nao enfrentar o acerto ou nio da decisao de origem nos aspectos como supra referidos.

Outro caso emblematico em que se identifica o ndo conhecimento do recurso por falta de
pressupostos de admissibilidade, mas que envolveu o enquadramento das questdes sob o ponto
de visto de julgamento meritétio, estd no REsp 550.092/SP, publicado no DJ de 11/04/2005, de
relatoria do ministro FERNANDO GONCALVES, em que ficou assim registrado na ementa:



“(...)As mini-bolas foram lancadas durante as olimpiadas de Atlanta - USA - em 1996 -
em campanha publicitaria, onde o participante, mediante a troca de tampas de
refrigerantes mais determinada soma em dinheiro, era contemplado como uma pequena
bola de espuma, em cuja superficie havia as expressdes "coca-cola" e "mini-bola
olimpica", juntamente com a tocha representativa da logomarca das olimpiadas. 3. Neste
contexto, desenvolvendo as empresas envolvidas atividades distintas (uma comercializa
artigos desportivos e a outra refrigerantes), pertencendo seus produtos a classes diversas e
dirigidos a publicos distintos, ndo ha possibilidade de confusio do consumidor e nem ¢
negada a prote¢do aos direitos relativos a propriedade industrial, decorrente do registro de

marca. (...)”

Apura-se, sem qualquer duvida, mesmo nio tendo sido conhecida a inconformidade
recursal, que o STJ, nesse caso, acabou revisando aspectos faticos, dado o detalhe minucioso do
contexto, inclusive quando afirma nio haver “possibilidade de confusao ao consumidor”.

Pois bem. Nesse panorama, e para o breve estudo interessa, parece-nos absolutamente
necessario definir se a questido envolvendo o conflito entre sinais distintivos e marca, analisada
sob o aspecto da confusdo, ou até mesmo da imitacio/reproducio, constitui efetivamente ponto
a que nio compete ao Superior Tribunal de Justica se manifestar (questdo de fato) ou se esse
tema esgotar-se-ia sob a Otica do direito e dos fundamentos juridicos da causa (questio de

direito).

3. Tentativa de novo tratamento juridico uniforme.

Certo e absolutamente induvidoso, que o recurso especial ndo se presta a promover uma
reavaliagio da moldura probatéria, sendo-lhe vedado conhecer das chamadas guesties de fato.
Todavia, e como alertava com razio MANCUSO, a grande dificuldade esta em “tragar as fronteiras
entre o que é matéria de fato e matéria juridica’™, ou seja, precisamente definir e estabelecer o que
compete ou nio ser julgado na instancia extraordinaria, dentro do que foi eventualmente tragado

pelas instancias de origem. Embora nio seja objeto deste estudo, pois demandaria um capitulo



especifico e complexo, desbastar as controversas arestas do que é fafo e/ou direits, cumpre
destacar que, a0 que parece de toda a construcdo jurisprudencial a esse respeito, ha certa
preferéncia pelo critério de aferi¢io de predominincia das questdes postas em causa (se faticas
ou juridicas), como elo delineador do que serd conhecido e efetivamente julgado pelo STJ. Ou
seja, 0 que tiver maior valor em espécie na discussio é que servirda de rumo para fins de

admissibilidade recursal. Ou como pontual TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

“Parece-nos que a questdo sera predominantemente fatica, do ponto de vista técnico, se,
. L . 4 , .

para que se redecida a matéria, ‘houver necessidade de se reexaminarem provas’, ou seja,

‘de se reavaliar como os fatos teriam ocotrido, em funcio da anilise do material

b

probatério produzido™ (“Distingdo entre questdo de fato e questdo de direito para fins de

cabimento de recurso especial”, Revista da Ajuris n°. 74, nov/1998, p. 266)
CHIOVENDA tentando criterizar a matéria, asseverou que a questio de fato™:
“Consiste em verificar se existem as circunstancias baseado nas quais deve o juiz, de
acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. A questdo de

direito consiste na focalizagdo, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como

norma abstrata.”

Nesse contexto, que critérios podem ser adotados na delimitacao da questao envolvendo
o conflito de sinais distintivos e marcas a fim de que possam sofrer o ctivo julgador do STJ?

Como primeiro critério, voltamos ao que ja tivemos a oportunidade de referir de que,
fato exprime tudo aquilo que ndo é direito. Por essa razdo, “ixistem fatos que por sua complexidade,
demandam conhecimento especifico para sua verificagio. Dai estabelecer o codigo expressamente que quando o juig;

se deparar, no processo, com fato que necessita ser provado por quenr detém conbecimento técnico on cientifico, deverd
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ele ser assistido por perito (art. 145 ¢/c art. 421 do CPC).”** E nesse mesmo caminho, pudemos
registrar que nos conflitos entre sinais distintivos, mais precisamente, entre marcas, ‘com amazinica
clareza, ndo envolvem questdo de fato que demanda conbecimento técnico cientifico, pois da altada exclusiva do juiz
0 excame ¢ reconbecimento da existéncia de conflito marcdrio, matéria claramente de direito. Pois sdo juridicos os
conceitos de infracio marcdria, cuja verificacio é perceptivel por simples exame pelo juiz.’*>" Nessa toada, e
como segundo critério, chama-nos a aten¢ao a perfeita identificacio feita por HENKE, quando
imp6e um critério diferenciar ao que seja fato e direifo. No entender desse doutrinador, se o juiz
realiza subsuncdo de um concerto juridico, envolve uma questdo juridica ou uma aplicagdo de lei.
Todavia, se realiza um conceito natural (pré-juridico), a conclusao caminhara pelo mundo dos fatos ou
da constatagio dos fatos.” Aplicando-se, entdo, essas duas premissas ao problema suscitado,
parece-nos possivel a seguinte conclusio: se houver uma relacdo causal adequada entre o
fato do conflito de sinais distintivos e marcas (reproducdo ou imitacdo) para com a
confusdo/associagdo, que ndo necessite de uma prova especifica de sua ocorréncia, trata-se

de um conceito meramente juridico, logo, de uma questio de direito; porém, se dessa

relacdo (reproducdo ou imitacdo) ndo se puder concluir pela existéncia de

confusdo/associacdo, que somente seria aferivel pela constatacio dos fatos (provas), o

conceito seria natural, logo, uma questio de fato. Nao podemos deixar de referir também, a
doutrina de CALOGERO, quando fazia alusio de que o juizo de direito ndo ¢é sendo um juizo de
fato, em que averigua-se a subsisténcia de uma vontade da lei*”.

Analisando esse panorama, e vendo as diretrizes direito material (Lei 9.279/90),
especialmente nos arts. 129 (gue trata do direito de uso exclusivo da marca registrada); 124, XIX (que trata
da irregistrabilidade de marca que reproduza on imite outra anteriormente registrada, suscetivel de cansar

confusao/ associagao) e 189 (que trata do crime contra marca registrada pela reproducio ou imitacio

desantorizada, que possa induzir confusdo), temos a convicgdo de que essas questdes constituem

26 Temas de processo..., p. 134.

257 Temas de processo..., p. 143.

258 HENKE, Horst-Ebernard. La cuestion de hecho, Buenos Aires: Ediciones Juridicas Europa-America, 1979, p. 16,
traducio livre.

29 CALOGERO, Guido. La logica de! gindice ¢ il suo controllo in cassazione, Padova: Casa Editrice Dott. A. Milani, 1964,
p- 138/139, tradugio livre.



conceitos juridicos, logo, de direito. Com efeito, a reprodugio/imitagio de marca suscetivel de
causar confusio/associagio nio se resume a um simples fato como esséncia na norma juridica,
mas sim de perceptivel existéncia. Ou seja, um fato particular decorrente de um juizo de direito
do fato do legislador.

Desta forma, podemos entender que o exame (ou reexame) das questdes envolvendo o
conflito entre sinais distintivos e marcas, nao passa necessatiamente pelo substrato dos fatos

naturais ou em esséncia, mas pela averiguacio do fato juridico em si: seja de

irregistrabilidade por reproducdo/imitacdo, seja de infracdo por reproducdo/imitacdo
ndo autorizada, cuja relacdo causal adequada é a confusdo/associacdo, que ndo depende
de prova. Sendo assim exposta a questdo, parece-nos perfeitamente aceitdvel e admissivel
conferir um novo tratamento juridico uniforme ao tema em sede de recurso especial perante o
ST]J, superando-se a orientacio de que constitui-se em revolvimento do quadro e conteddo
probatério das causas. Em absoluto. A questdo é de direito. E ndo se tratara de revisar fatos, mas
sim ‘e aferir a exatidio das consequéncias juridicas que dai se extraem” (REsp 954.272/RS, Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 01/04/2009). Portanto, somente sera vedado, em
qualquer causa envolvendo conflito entre sinais distintivos e marcas, independentemente do
delineamento fatico feito pelas instancias ordinarias, o conhecimento de recurso especial, se
houver necessidade de desafiar-se a interpretacao juridica de lei federal ndo enfrentada, pois af o
obstaculo seria da falta de prequestionamento.”’

Logo, quebrando os paradigmas, ndo nos parece haver mais espaco para deixar de se
conhecer recursos especiais em tema de conflito de sinais distintivos e marca, por for¢a do

enunciado sumular n°. 07/ST].

200 REsp 180.310/SP, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJ de 12/12/2005.



“A Cumulagio de Pedidos nas Agdes de Violagdo de Direitos de Propriedade Industrial e

as Regras para Delimita¢do da Competéncia”

I. Do que se trata.

Sabemos, o tema nio é novo. Sobre ele ja discorreram diversos autores, em trabalhos de
excelente profundidade e conclusdo técnica irreparavel”. Nos, de certa forma, ji tivemos a
oportunidade de também tecer-lhe comentarios, ainda que exclusivamente sobre a competéncia
nas agdes de nulidade de registro de marca, quando cumuladas com pedidos de indenizagio™”.
Todavia, nem por isso, deixa de ser instigante. Alids, talvez seja justamente pela diversidade de
trabalhos e conclusdes que sobre ele sio langadas, que nos aponte a importincia que possui € a
relevincia de que sempre haja debate e novas tentativas de tratamentos diferenciados. F esse,
obviamente dentre outros, um dos motivos que nos leva, agora, a tentar disseca-lo, apresentando
uma tentativa de solucdo diante dos diplomas legais em vigéncia.

Pois bem, nos trabalhos ja realizados pelos tarimbados juristas dantes referidos, dentre
outras posicOes, identificamos quase sempre, a tentativa de enquadrarem as situagdes de
competéncia e suas regras, nos casos de propriedade industrial, a questdes priticas e ligadas, no
mais das vezes, a0 pouco conhecimento que os juizes de pequenas Comarcas e de cidades de
interior possam ter com a matéria, dificultando a realizacdo do direito e da Justica da forma como
deveria, ou se esperaria, fossem alcancados. Ou seja, a complexidade dos direitos objeto do conflito
de interesses deduzido perante o Judiciario e a falta de familiaridade do Juiz com a mesma, seria

uma das causas para que mitigasse ou encontrasse outras alternativas na delimitacdo das

261 Vide Marcelo GOYANES, “Foro de competéncia para as agies de reparagio de danos em propriedade intelectnal”, Revista da
ABPI, Rio de Janeiro: Jan/Fev 2000, n°. 44, p. 28/31; Lélio Denicoli SCHMIDT, “Cumnlacio de pedidos na justica
federal”, Revista da ABPI, Rio de Janeiro: jul/ago 2002, n°. 59, p. 57/61, e “Da competéncia em acies de propriedade
industrial - questoes polémicas”, Capitulos de processo civil na propriedade intelectual, Fabiano de Bem da ROCHA
(Coord.), Rio de Janeiro: Lumen Jutis, 2009, p. 29/52; Datio Ribeito Machado JUNIOR, “Da competéncia nas ages
referentes @ propriedade industrial”, Revista da ABPI, Rio de Janeiro: Mar/Abr 2006, n°. 81, p. 03/11; Pedro
Frankovsky BARROSO, “Nulidade de marca e indenizacao - cumnlacao de pedidos, competéncia e constituigao”, Revista da
ABPI, Rio de Janeiro: Set/Out 2006, n°. 84, p. 14/18; Marcelo MAZZOLA, “A relativizacio da regra geral de
competéncia em casos de propriedade industrial”, Revista da ABPIL, Rio de Janeiro: Jul/Ago 2008, n°. 95, p. 03/10.

262 “As agges anulatdrias de direito de propriedade industrial ¢ a cumnlagio de pedido indenizatirio - questies sobre cabimento e
competéncia”, Anais do XXVII Seminério Nacional da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro: 2007, p. 140/146.



competéncias territoriais para processamento ¢ julgamento de a¢les dessa natureza. A esse

: 263
respeito, observa Marcelo Goyanes™:

“Que a acdo judicial deve, em regra, ser proposta no domicilio do réu, todos sabem. S6
que, por vezes, a comarca do domicilio do réu nao oferece prote¢ido adequada aos direitos
violados do autor da agio.

O que se busca neste estudo é um foro alternativo do domicilio do réu. B oferecer ao
titular de um direito de propriedade intelectual violado uma segura e 1util opgdo para
demandar a reparacio de danos contra um réu pirata domiciliado em comarca menos
desenvolvida.

Isso ocorre, por exemplo, quando o pirata é domiciliado em local de restrito acesso a
Justica, o que é muito comum. Comarcas do interior, com apenas um juiz responsavel por
conflitos oriundos do direito de familia, 6rfios e sucessdes, atos do comércio, direito do
consumidor, causas criminais e falimentares, etc. Nessas comarcas, geralmente localizadas
em cidades menos desenvolvidas, o magistrado, por vezes, ¢ acometido por pressdes
politicas de todo género, o que pode comprometer a analise imparcial do caso ¢ a
realizagao da justiga.

O baixo grau de desenvolvimento de tais cidades, aliado a pressGes a magistrados, fazem
com que o contrafator ganhe tempo para escapar do provimento jurisdicional que, nesses
casos, vem, muitas das vezes, do segundo grau de jurisdi¢do.”
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Essa mesmissima preocupagdo foi apontada por Marcelo Mazzola™, ao lancar

entendimento similar:

203 Op. dit., p. 28/29
264 Op. dit., p. 03.



“No entanto, para aqueles que litigam na drea, a opgio do foro do domicilio do réu
muitas vezes ndo é mais efetiva e segura, levando-se os titulares dos direitos violados a
buscarem os foros especiais.

Motivos nio faltam.

Umas das principais razdes, sem duvida, é o receio de se litigar em pequenas comarcas,
onde os juizes ndo estdo familiarizados com questdes envolvendo potenciais infragdes na
area de propriedade intelectual.

Nesses casos, uma boa alternativa ¢ invocar os chamados foros especiais, que estdo
regulados nos artigos 95 a 101 do Cédigo de Processo Civil e estio estabelecidos em
razao da natureza da causa, da situagio da coisa, do estado da pessoa, do local do ato ou

fato, da existéncia de delito, etc.”

Avangam os autores na orientacao de ser razoavel afastar a regra geral de elei¢io de foro,

que ¢é a contida no art. 94 do Cédigo de Processo Civil*”, por outras de natureza especial, para

dar facilidade ao trato das a¢oes de propriedade industrial, que passariam, em determinados casos

e circunstancias, a serem processadas e julgadas, talvez, por juizes com maior conhecimento da

matéria e/ou desapegados a situagoes locais dificultadoras de um melhor desenvolvimento do

processo. Nesses casos, desimportaria a questaio da cumulagio de pedidos, resolvendo-se os

critérios de competéncias pela norma especial em preferéncia a geral, como observa Lélio

266,

Denicoli Schmidt™":

“Assim, o paragrafo tnico do art. 100 do CPC compreende nio o pedido indenizatério
propriamente dito, mas também os correlatos pedidos de abstencdo de uso ou os pedidos

cautelares destinados a impedir a continuidade, reiteracdo ou exaurimento do delito.”

265 Nio ¢é demasiado e oportuno registrar, que as a¢des envolvendo direitos de propriedade - bens méveis para
efeitos legais (Lei 9.279/96, att. 5°) - ndo se aplicam as regras do art. 95, do CPC, que delimitam a competéncia
territorial para agdes fundadas em direito real sobre iméveis.

266 Da competéncia em agdes..., p. 31.



Nesse panorama, ¢ que nos toca, entdo, a idéia de tratarmos do tema, salientando ao
leitor, desde j4, que a abordagem nido enfrentara as acoes de nulidade de patente, registro de
desenho industrial ou marca, e eventuais regras de competéncia aplicaveis, ja motivo de debate no
trabalho supra referido, de nossa autoria.

Aqui nos restringiremos ao desenvolvimento do tema em relacdo as a¢des de infracdo a
direitos de propriedade industrial, dirimindo, se possivel e existentes, eventuais duvidas no
tocante a delimitacdo de suas competéncias territoriais, especial e essencialmente, quando essas

acoes sdo dotadas de pedido cumulado de indenizacao.

II. Cumulagio de pedidos.

Um conflito de interesses que se deduz num litigio judicial, implica em que o axtor afirma
ser possuidor de um direito subjetivo contra aquele que diz ser 74, caracterizando com isso, a
chamada a acdo material, que é a “afirmagdao da existéncia do direito material ¢ da sua correspondente
agac”*". Instado pela agio, fica o 6érgio jurisdicional obrigado a satisfagio do direito deduzido,
feito na forma de pedido. O pedido, assim entendido, pertence ao plano processual, e ndo a agdo
material, por que formulado em relagio ao 7éx e nao ao juiz.

A doutrina usualmente debruga-se sobre a cumulacio de agdes, de causas e de pedidos,
por serem matérias complexas e que anseiam estudos aprofundados, pelos tentaculos geralmente
dai ocasionados, e que se espraiam pelo litisconsércio, pluralidade de objetos litigiosos - mais
precisamente agdes materiais -, etc.

Nosso sistema de direito positivo, todavia a essa constatagio doutrinaria, optou por
dispor, exclusivamente, sobte a cumulagio de pedidos, consoante registrado no art. 292, do CPC.
Como dissemos em outra oportunidade®”, referido dispositivo de lei processual nio autoriza
interpretacdo que possa conduzir a aplicacdo para delimitar a cwmnlacio de causas, como ¢é de
praxe na doutrina.

Pois bem, como cumulagio de pedidos se entende a figura representada pela formulacio de

mais de um pedido de natureza substancial contra o mesmo réu. Sob o sentido estrito, a

267 SOARES, Fernando Luso. Processo civil de declaragio, Coimbra: Editora Almedina, 1998, p. 566.
268 Op. dit., p. 141.



cumulagao de pedidos pode ser dividida em simples e sucessiva e, num sentido amplo, eventual ou
alternativa®®.

Na primeira modalidade (simples), os pedidos, que nada tém de comum entre si, a ndo ser
os sujeitos (conexdo subjetiva), poderiam ser formulados em agdes autdnomas, independentes,
implicando na liberdade e possibilidade do juiz julgar todos procedentes ou improcedentes, ou
apenas alguns ou algum procedente””’

Na segunda (sucessiva), é permitido ao autor formular um segundo pedido que depende
da procedéncia do primeiro para que seja conhecido e julgado. Ha carater de prejudicialidade,
mas nao sao acessorios, guardando autonomia prépria. Pois somente o acolhimento de um deles
¢ que permite se examine o conseguinte, por serem absolutamente dependentes. Sem que se
tenha a certeza do direito para o primeiro, ou julgue-o procedente, nio pode o juiz examinar e

julgar o segundo. Importante consideragio é feita pelo Des. Araken de Assis, no que tange a

. . ~ . . 271
causa de pedir envolvidas nas acbes cumuladas de modo sucessivo. Diz esse autor™

“Nem sempre, como os exemplos demonstram, as a¢oes cumuladas de modo sucessivo
apresentam a mesma causa de pedir. No entanto, algum cuidado na identificacio das
causas se impde. Teitelbaum afirma que, nas agoes cumuladas de “rescisao” (rectius:
resolugdo) de contrato e de perdas e danos, as causas comungam o fato de se originarem
do descumprimento do contrato; “rescindido este, ¢ na mesma sentenca, o Juiz passa a
considerar a existéncia dos danos e seu montante” (...) Aparentemente, a mesma causa
que enseja o desfazimento do contrato importa, tout court, a responsabilidade civil. Mas a
procedéncia do pedido condenatério em perdas e danos dependera da prova da culpa,
clemento estranho a nocdo de imputabilidade do inadimplemento, que gera o direito a

dissolucio do contrato.”

209 ASSIS, Araken de. Cummlagio de Agies, Sio Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 255/259.

270 ASSIS, Araken de. Cummnlagio..., p. 254; CALMON DE PASSOS, Comentirios..., vol. 1II, p. 229; BARBOSA
MOREIRA, José Carlos. O novo processo civil brasileiro, Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 3; MARINONI, Luiz
Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do processo de conbecimento, Sao Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2005, p. 100.

2V Cummtlagio..., p. 256.



Permite-se, portanto, a cumulagdo sucessiva, ainda que as causas de pedir nao sejam as
mesmas.

Por fim, ainda na classificacdo dos pedidos, a terceira e ultima modalidade (eventual ou
alternativa), se verifica quando o autor formula mais de um pedido contra o réu, sendo porém,
que somente ## deles é que pode ser acolhido. O exame pelo juiz nesses casos também ¢
sucessivo, ou seja, em rejeitando a primeira pretensdo, passa a segunda e assim subsidiariamente.
Mas, satisfeita a pretensdo do autor com o acolhimento de um pedido, nio cabe a0 juiz examinar
e julgar os demais, ainda que efetivamente formulados.

Como definiu Enrico Tullio Liebaman®? de forma exaustiva, duas acdes, ainda que
distintas, sdo conexas, quando possuirem comunhio de, pelo menos, um de seus elementos
identificadores ou individualizadores — partes, causas ou pedido. Podem as a¢bes serem reunidas,
entdo, por conexio subjetiva, que advém da identidade de partes’”, ou também por conexio
objetiva, decorrente da identidade em razdo da causa de pedir ou do pedido. Estabelecidas essas

premissas, vejamos o que ostenta o art. 292 do CPC:

“Art. 292. E permitida a cumulacio, num tnico processo, contra 0 mesmo réu, de varios
pedidos, ainda que entre eles nio haja conexio.

§ 1°. Sao requisitos de admissibilidade da cumulagio:

I - que os pedidos sejam compativeis entre si;

II - que seja competente para conhecer deles o0 mesmo juizo;

III - que seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.”

Diversos, ao que se vé, sdo os requisitos da cumulagio e conexao estabelecidos nesse
preceito legal. Em seu caput, se encontra a permissdo de se cumular, num mesmo processo e
contra o mesmo réu, varios pedidos, ainda que ndo sejam conexos. Nesse primeiro
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enfrentamento ja vemos que a hipétese trata de conexdo objetiva a cumulacdo de pedidos™, visto

272 Manual de direito processual civil, Sio Paulo: Saraiva, 1986, p. 154/155.

273 CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Comentirios av cédigo de processo civil, Rio de Janeiro: Forense, 2004, vol. III,
p. 228.

274 ASSIS, Araken de. Cumnlagio..., p. 260; CALMON DE PASSOS, Comentirios..., vol. 111, p. 228.



que se pode formular mais de um pedido para uma mesma parte - identidade. Mas, desde o caput
ja vemos que o legislador processual permitiu a cumulacdo de pedidos ainda que nio haja
conexidade entre eles, permitindo a formulagio de pretensdes autdbnomas contra 0 mesmo réu.
Mesmo que nio sejam conexos, mas preencham requisitos de compatibilidade, competéncia do juizo e
adequagdo do procedimento, poderdo ser cumulados. Embora o art. 103 da norma processual defina a
conexdo de a¢bes em razdo de serem comuns o objeto ou cansa de pedir, tem a doutrina admitido
também para a conexdo, a presenga comum do elemento partes’”, hipotese, entretanto,
considerada como de cumulagio subjetiva, em razdo de litisconsércio”, que vem definida por
Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda como sendo o momento em que se aprecia os efeitos da
lide, desde a petigio inicial até a eficicia de sua sentenga”’. A isso, o Des. Araken de Assim
afirmou ser o fato de que a conexdo subjetiva implica a objetiva, sendo o inverso verdadeiro
(Cumnlagao..., p. 260).

De volta ao art. 292, do CPC, vemos que o primeiro requisito de cumula¢io de pedidos
envolve sua compatibilidade, exigéncia que existe em razdo de que, sendo esses incompativeis
juridicamente, nido se lhes permitiria a cumulagio, pois acarretaria desde o comego do processo a
inépcia da peticao inicial. Pedidos sdo incompativeis quando um exclui o outro, mostrando-se
impossivel a existéncia de sentenga favoravel simultaneamente””, por decorrer incompatibilidade
de direito material. Logo, a compatibilidade aqui reclamada nido é propriamente l6gica, mas sim
juridica™”.

O segundo requisito, envolve exigéncia da competéncia do juizo para conhecer dos pedidos
cumulados, tendo por objetivo evitar erros grosseiros na propositura de demandas com essas
caracteristicas. Em casos de incompeténcia absoluta em raziao da matéria ou da pessoa, seja pot
se tratar de justica especializada, seja por ser hierarquica, mais refletidos estariam os anseios do
legislador em coibir a cumulagdo de pedidos quando um deles padecesse desse vicio. Porque, um,

obrigatoriamente excluiria do juiz a apreciagio do outro. Mas, em casos de incompeténcia

275 LIEBMAN, Enrico Tullio. Manuale diritto processuale civile, Milio: Giuffre, 1973, 3* ed., v. I, p. 154/155.

216 GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. Sio Paulo: Saraiva, 2003, v. 2, p. 107; ASSIS, Araken
de. Cumnlagio..., p. 257-258.

277 Comentarios ao Codigo de Processo Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2000, t. I, p. 293.

278 ASSIS, Araken de. Cumutlagio..., p. 262.



relativa, que obriga seja suscitada pelo réu e nao conhecivel de oficio, o problema niao se mostra
com maior gravidade, pois inexistindo manifestacdo desse, prorrogada estaria a competéncia (art.
114), mantida, assim, a possibilidade de cumulacio dos pedidos e conhecimento dos mesmos
pelo mesmo juiz.

Por fim, o terceiro inciso, exige a adequagdo do procedimento, em que se admite a cumulagdo
de pedidos quando a ordem e sucessdao dos atos der-se de forma idéntica. Ou seja, ndo se admite
a cumulacio, 2.g, se um dos pedidos rege-se pelo procedimento comum (art. 271) e outro pelos
especiais (arts. 890 e segs.), quando impossivel seria a cumulagio porque fugiria da idéia de
instrumentalidade do processo. Delineadas brevemente a regra da cumulacio de pedidos,

passemos ao tema da competéncia.

III. As regras de competéncia.

Competéncia, como de conhecimento juridico comum, é medida da jurisdigas™™. Nela o
poder jurisdicional esta circunscrito, e é determinada pelo exercicio e concreto desse Poder na
resolugdo do conflito de interesses instituido e que lhe foi submetido. Pela gama de lides e
conflitos existentes e a necessidade de distribuicao do poder jurisdicional pelo Estado entre juizes
e Tribunais, e por ser indevido o monopdlio decisério, mostrou-se necessatia a imposicio de
critérios e limites para o exercicio da jurisdicdo, e, por dialética, da competéncia.

Daf por que resolveu o legislador dividir os trabalhos entre os 6rgaos do Poder Judiciario
visando a concretizagdo da jurisdigdao, no critério de sua reparticdo. Como registramos em tempos
pretéritos™', muitas teorias tentaram sistematizar e classificar os critérios para defini¢io da
competéncia, sendo a classificagio triplice a de maior incidéncia na ciéncia processual, que adotava
como critérios divisOtios a competéncia material, territorial e funcional.

Frederico Marques, preferindo adotar outra classificacdo, entendeu que a distingdo entre
as formas de competéncia encontra respaldo na divisao de trabalho do poder jurisdicional apenas
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em razao da matéria e da fungdo da mesma™". Segundo esse autor, as regras que exprimem a

279 CALMON DE PASSOS, Comentdrivs..., vol. 111, p. 234.

280 CARNEIRO, Athos Gusmio. Jurisdigio ¢ Competéncia, Sio Paulo: Saraiva, 1997, 8* Edicdo, pg. 47.
281 Temas de processo civil na propriedade industrial, Sio Paulo: Thomson I0B, 20006, p. 47/49.

282 Instituigdes do Processo Civil, Campinas: Servanda, 1999, v. I, p. 323.



competéncia material justificam-na por estar fulcrada no conteudo do processo, enquanto que na
competéncia funcional, sua fixacdo considera os atos processuais a serem praticados pelos 6érgaos
judiciarios no processo. Pontes de Miranda, também considerava a divisio da competéncia
através esses ctitérios, mas preferiu adotar o termo competéncia objetiva ao invés de material®™,
como era igualmente ventilado por Giuseppe Chiovenda, ao afirma-la em razio do conteido
especial da relagdo juridica na lide, ou seja, a qualidade dos litigantes™.

Cumpre salientar, por oportuno, que ao trabalho niao importa os temas de competéncia
Sfuncional, interna ou externa, etc., pois centramos o tratamento e fixagdo da competéncia sob o
exclusivo ponto de vista da natureza material, obrigando-nos verificar questoes fundamentais para
absorver a concretizagio da funcdo jurisdicional, definida como a jurisdicao, foro e juizo
(competéncia de jurisdi¢do e competéncia territorial) na solucdo do conflito de interesses.

Sio fontes normativas da competéncia, a Carta Politica, Constitui¢des dos Estados,
Codigo de Processo Civil e Penal, lei federais e regras de Organizacdo Judicidria estatais. Na
Constituicdo Federal, ficam descritas as regras especiais de competéncia, quer no tocante as
questdes originarias e de grau de recurso, quer as questoes afeitas ao Supremo Tribunal Federal,
além de dispor sobre as causas de julgamento privativo da Justica Federal, Militar, Eleitoral e do
Trabalho, em razdo da pessoa, sendo, desta forma, residual a competéncia para os demais casos,
que submetem-se a jurisdi¢do da chamada Justica Comum dos Estados.

No Cédigo de Processo Civil, estdo disciplinadas as competéncias ferritorial e de foro, que
também podem ser encontradas nas leis federais em geral. Em todas as demais normas (c6digos
estaduais, regimentos internos de Tribunais, etc.) se explicitam questdes sobre competéncia em
razao do valor da causa, dos juizos privativos, dos drgdos internos do Poder Judiciario, dentre outros.

O primeiro elemento limitador a ser buscado é o da competéncia internacional, pois nos
ensinamentos da doutrina, o exercicio da jurisdi¢do se prende ao principio da efetividade, ou seja,

a atuagdo do julgador patrio esta inserta, nas causas vinculadas a ente estrangeiro, quando possivel

o facere da sentenca. Superada essa fase inicial, ha de se determinar, nas causas de natureza civil o

283 Comentdrios ao Cddigo de Processo Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2000, Tomo 11, 3* Edi¢éo, p. 197.
284 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituicies de Direito Processnal Civil, Campinas: Bookseller, 2002, vol. II, 3* Edi¢do, p.
184.



delimitador da jurisdigao civil, na qual, dentre os 6rgaos que a compde, nos sera informado o
encarregado de emprestar a solu¢do ao litigio, cabendo, ainda, conhecer se essa é da justica comum
ou especializada. Para aferir qual o 6rgio da jurisdi¢do civil a quem compete o processamento e
julgamento da causa, se deve buscar o amparo da Carta da Republica, que define expressamente
as competéncias exclusivas da Justica Federal (art. 109); Justica do Trabalho (art. 114) e da Justica
Militar (art. 124), absolutas e que ndo se prorrogam, todas eleitas ratione personae. Obviamente, as
demais contendas que nio foram ditas na Carta se expSem ao ctivo da justica comum, como
ensina Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda™:

“Tuizo comum, no tocante ao processo civil, é o juizo a que vao quaisquer causas. Somente a ele deixcam de ir as
cansas que a lei atribuin a determinado juizo on, por distribuigio on facultativamente, a determinados juizos.
Juizo especial ¢ o que resulta da especializacio de competéncia, de modo que 0 ele possa conbecer ¢ julgar ou, se hd
dois on mais foros (ditos “varas”), so eles possam conbecer ¢ julgar de determinada matéria, ou determinadas
matérias.”

Dito isto, passa-se a buscar o foro, circunscricdo territorial em que a demanda deve ser
processada e julgada, ou seja, a competéncia territorial. Nessa espécie, pretende-se conhecer a sede da
lide. Problemas nio existem nas comarcas (justica comum), zona eleitoral (justica eleitoral) ou
secao judiciaria (justica federal) em que a circunscri¢io judiciaria encontra-se na pessoa de apenas
um O6rgao jurisdicional (juiz), mas que surgem, entretanto, naquelas mais populosas e que
possuem intenso movimento litigioso, exigindo se determine qual o ju/z0 competente dentre
varios existentes. Convém lembrar, no particular, que nas principais capitais do pafs,
considerando o acimulo e excessivo volume de demandas na Justica comum, se tornou
necessaria a criagao de foros distritais ou regionais através legislacao estadual, fato que extrapolou
a normalidade e fez com que a competéncia de foro ficasse ainda mais restrita.

Determinado para qual foro compete o conhecimento da causa, no que concerne ao
territorio, tem-se a busca do ju/zo que devera processar e julgar, considerada, induvidosamente, a
mais simples delas, pois determinada em razdo da matéria (varas civeis, familia e sucessoes,
faléncias, previdenciarias, propriedade industrial, etc.) ou em razdo da pessoa, quando propostas

contra a Fazenda Publica.

25 Ob, cit, p. 197.



Com isso, esta-se diante da presenca de todos os elementos necessarios para
concretizacdo da jurisdicio no que tange a fixacdo da competéncia material, nos dizeres de José

Frederico Marques:

“Jurisdicao, foro e juizo, eis os trés planos dessa paulatina operacio de concretizagio do
poder jurisdicional: quando se chega ao terceito momento dessa concretizagdo (e
descendente abstracdao) determinada esta a competéncia material, isto é, a competéncia
para determinada causa e processo” (Institui¢des de Direito Processual Civil, Campinas:

Ed. Millenium, 2000, Vol. I, p. 329)

Outras classificagoes sdo exploradas pela doutrina, porém desinteressam ao trabalho, mas
que merecem leitura para perfeita caracterizagio do contexto completo do tema competéncia,
especialmente aquela abordada por Francesco Carnelutti, que faz uma divisio mais completa e
com critérios distintos™.

Situada a questio, cumpre aferir as regras que regem e delimitam a competéncia
territorial, ou seja, fatos determinantes de atragdo ao juizo que conhecera da lide, além daqueles
secundarios, que visam, sobretudo e justamente, coibir a acumulagio desnecessaria de processos
ou especializa¢do, ».g, nas regras de competéncia sobre o valor da causa.

Esse serd o principal objeto de nosso estudo.

A regra geral instituida pelo art. 94, do CPC, funda-se no awctor sequitur forum rei. A
competéncia de regra é a do foro comum do domicilio do réu nas acdes fundadas em direito
pessoal e real sobre bens moéveis. Isso atende principios de ordem ética e moral, afastando
eventual inseguranca juridica nas relagdes litigiosas ao deixar a eleicao do foro ao alvitre do autor,
para beneficio préprio, em detrimento do réu. Principalmente por que, no momento da
propositura da demanda, ha incerteza quanto ao direito pretendido. Por isso Chiovenda chama

. . . . e 287
esse foro de geral, por ser incidente na falta de outros prescritos pela lei e em caso de davida™'.

286 Instituigges..., p. 250.
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A doutrina considera também, para efeitos de justificativa da incidéncia dessa regra, a
facilidade para a busca da prestagio jurisdicional, por que seriam, em tese, centralizadas todas as
demandas ajuizadas contra o mesmo réu, no foro de seu domicilio. Pontes de Miranda observa a
lei que rege as obrigac¢oes, nas quais prevalece a do devedor, inclusive na questio acerca da
competéncia®™®.

Certo é que, diversamente do que ocorre de forma usual, o legislador processual
brasileiro, optou em restringir a competéncia como matéria excepcional, posto que somente incide
a regra — foro do domicilio do réu — se for a agio fundada em direito pessoal ou real sobre bens mdveis. Ou
seja, a excecdo supera o principio, pois somente agies dessa natureza é que serdo propostas no
domicilio do réu.

E, para facilitar e resolver situacGes que poderiam impor dificuldade na elei¢do do foro
pela norma geral, impossibilitado o exercicio da jurisdicdo, tratou de definir situagdes que a
mitigariam, e sao encontras nos §§ 1° a 4°, do art. 94, definidas como: pluralidade de domicilios do
rén, cabendo ao autor a escolha do foro materialmente competente para processamento e
julgamento da acdo; domicilio incerto ou desconbecide, podendo ser demandado o réu onde se encontra
ou possa ser encontrado (para citagdao), ou no domicilio do autor, que supde a competéncia
jurisdicional do Brasil, pena de ferimento as regras de competéncia internacional; auséncia de
domicilio do réu no Brasil, que podera, subsidiariamente ser o réu demandado no domicilio do autor,
ou, caso esse também ndo esteja domiciliado no pafs, poderd ser proposta a a¢do em qualquer
foro, importando apenas e tio somente que a citagdo do réu possa ocorrer no Brasil, em
obediéncia ao principio da efetividade; e, por fim, a pluralidade de réns, que importara na escolha
pelo autor de qualquer dos domicilios desses.

De outro lado, prevendo ainda, situagdes especialissimas que podem a todo momento
ocorrer, tratou o legislador, ainda, de definir critérios de fixacdo da competéncia territorial, a
partir dos arts. 95 a 100, sendo que, para o presente trabalho, ocuparemo-nos somente desse
ultimo.

Na competéncia de foro (territorial) listada pelos incisos do art. 100, do CPC, duas figuras

parcelares sdo relevantes ao estudo.

28 Ob, cit., p. 245.



A primeira delas é encontrada no inciso 1V, a), que define ser competente o foro do lugar onde
estd a sede, para a agdo em que for 1é a pessoa juridica, e a segunda, no inciso V, a), que diz sobre a
competéncia territorial do Zugar do ato ou fato para a agio de reparagao de dano, cumprindo, nesse
particular, observar que o Paragrafo Unico refere expressamente que #as agdes de reparagio do dano
sofiido em razdo de delito on acidente de veicnlos, serd competente o foro do domicilio do antor ou do local do fato.

Tirante as duas tltimas hipéteses, a par de ser regra de natureza especial™’ e que prefere a
geral, o art. 100, IV, a), do CPC, teria a mesma esséncia juridica do art. 94, de beneficiar o réu -
neste caso, a pessoa juridica - para que seja demandando onde tem seu domicilio - neste caso, sua
sede.

Definidos, em linhas gerais, os temas da competéncia ferritorial e da cummulagao de pedidos,
cumpre absorver seus ensinamentos e passar a incidéncia nas a¢des de propriedade industrial,

proposta deste trabalho.

IV. Tratamento aplicavel as acdes de propriedade industrial.

Nio ha duvida que a competéncia territorial em agdes de violagdo de direitos de
propriedade industrial (de abstengdo, de cessacao de uso, etc.) sempre se resolvera pela regra geral
do art. 94, que remete o ajuizamento ao domicilio do réu, ou, quando muito, pelo art. 100, IV, a),
quando se tratar de pessoa juridica, em que o processamento e julgamento deve se dar no lugar
de sua sede. Essa é a conclusao dialética e obrigatdria, por que de lei.

Ocorre que tormentosas questdes de interpretacio sobre a delimitagio da competéncia
territorial passam a surgir quando nessas agoes, sio cumulados pedidos de indenizagdo por
perdas e danos, de qualquer natureza, sejam de ordem patrimonial, sejam de ordem moral. E que,
na grande maioria desses casos, tém-se preterido a regra geral do domicilio do réu (ou da sede da
pessoa juridica), passando-se a ajuizar as agées em outros foros territoriais, a guiza de uma série

de motivos e fundamentos legais. Isso deve-se, exclusivamente, ao trato que se da a essas agoes

289 MARQUES, José Frederico. Instituiies..., p. 364; BARBI, Celso Agticola. Comentirios ao cddigo de processo civil, Rio
de Janeiro: Forense, 1975, v. I, t. IT, p. 453.



como se fossem de reparagio de danos, com o que se passaria a adotar regras especiais na
delimitacao de foro, especialmente aquelas do art. 100, V, a) e Paragrafo unico do CPC.

Neste panorama, parece-nos necessario, entdo, num primeiro momento, identificar a qual ou
quais a¢oes de reparagio de dano o legislador processual referiu-se no preceito legal mencionado,
verificando se nelas incidiriam temas relativos a propriedade industrial.

Depois, num segundo momento, verificar se esse dispositivo tem aplicagio ou nio nas agoes de
propriedade industrial, todavia, em razao da formulagao de pedido de indenizagdo apresentado na

forma cumulada.

a) Competéncia na agio de reparagio de danos.

Pois bem, reputou o legislador ser competente o foro do Zugar do ato ou fato, para a agio
que vise reparar o dano. E o que consta expressamente do art. 100, V, a), do CPC. No entanto,
quando a agdao for tendente a reparar o dano sofrido em razio de delito, a delimitagio da
competéncia seria diversa, podendo o autor optar tanto entre o foro do lugar onde ocorreu o
dano, ou aquele onde tenha seu domicilio. E o que estd no Paragrafo tnico do art. 100, V, do
CPC.

Numa primeira e acodada leitura que se fizesse desses dispositivos, poder-se-ia concluir
que, aparentemente, teria o legislador conferido na delimitagio de foro competente, um
tratamento diverso para hipéteses dotadas de grande similaridade. Pois haveria competéncia
concotrrente para a¢oes de reparagdo de dano por ato/fato ilicito e por delito, mas que seriam e
abordariam, por esséncia, as mesmas ou parecidas situacbes de direito material.

Todavia, ¢ preciso que se entenda que ha absoluta diferenca entre a acdo da alinea “a” e
aquela descrita no pardgrafo tnico do art. 100, V, do CPC. Sim, ela existe, embora nio se
apresente em avassaladora proporc¢do, tanto que, as vezes, pode levar o intérprete a continuar
entendendo tratarem-se rigorosamente da mesma hipétese.

Vejamos.

A agdo de reparacdo de dano a que alude o legislador processual para delimitacdo da
competéncia territorial em razdo do lugar do ato ou fato (CPC, art. 100, V, a), deve ser entendida

e interpretada como sendo de responsabilidade civil extracontratnal, ou seja, uma reparagdo de dano
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puro, na acep¢io da palavra. Essa a orientacdo de Fredie Didier Jr ', que vem complementada
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por Misael Montenegro Filho™, quando avanga para dizer que os ilicitos contratnais também
estariam cobertos por essa a¢io.

De outro lado, a agdo reparatéria que da ao autor a possibilidade de elei¢do entre dois
foros territorialmente competentes (CPC, art. 100, V, Parigrafo udnico), seria decorrente

exclusivamente de delito, entendida entdo, como uma acio civil ex delicto, como sustenta Didier Jr.,

também acompanhado por Montenegro Filho, ao afirmar que:

“Por delito, devemos compreender qualquer crime ou contravencdo que causa dano a
vitima, justificando a pretensio reparatoria, nio apenas os crimes decorrentes da

conducio de vefculos, como o homicidio culposo, por exemplo.” (Op. cit, p. 157)

Seria, a0 que tudo indica, a agdo para reparar dano em razido de um delito ja decidido no
juizo criminal, sobre o qual nio se haveria mais como questionar a existéncia do fato e ou a
autoria, a teor do art. 935 do Cédigo Civil.

Pontes de Miranda, sem maiores envolvimentos com o tema, tao s6 afirmava que setia de
competéncia do foro do lugar do fato/ato ilicito strictu sensu, o ajuizamento de “Gualguer acao de
reparagiio de dano’*”. Mas ao comentar o Paragrafo dnico desse dispositivo, acrescentava que ‘5 @
reparagao do dano ¢ por ato ilicito que se considera delito”, seria dada ao autor a alternativa de ajuizamento
da a¢do no lugar onde esse ocorreu, ou no seu domicilio.

O saudoso professor Ovidio Aradjo Baptista da Silva®™”, de igual modo, nio elencava
maiores consideracdes acerca do #po de agdo de reparacio de dano contida no dispositivo legal
em comento, apenas referindo sobre a natureza especial dos danos causados, que remeteria a

competéncia de eleicio do autor da agio.

290 Curso de direito processual civil, Salvador: JusPodivm, 2007, v. I, p. 115.

2V Cddigo de processo civil comentado e interpretado, Sio Paulo: Atlas, 2008, p. 156.
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Com base nesses assentamentos, pareceria, portanto, absolutamente claro que a acdo de
reparagao do art. 100, V, a), do CPC, seria uma indenizatéria pura, de responsabilidade civil,
enquanto a do paragrafo unico ressarciria somente o dano decorrente de um delito.

Ocorre que essa conclusdo, embora légica, leva, como dissemos alhures, o intérprete ao
caminho inafastavel de absoluta e total auséncia de diferenciagdo entre ambas, para fins juridico-
conceituais.

Ora, toda nossa doutrina que construiu a tese da responsabilidade civil, atribui a existéncia
de ato ilicito que viola direito e causa dano, além evidentemente, do famigerado nexo cansal. Essa
logica esta, em esséncia, nos arts. 186 e 927 do Cédigo Civil. Tanto ¢é verdade, que de ha muito se
estabeleceu que nio ha dano, sem ato ilicito que o ocasione. Ou que “ressarcitéria sem dano ¢ uma
contradicao” (FRIGNANI, Aldo. “L’agione inibitoria per violagione di norma antitrust nellla cee e
nellordinamento italiano”, in Rivista di diritto industriale, 1968, vol. 1, p. 187, traducio livre). Assim,
construiu-se a tese de que pode haver ato ilicito sem dano, mas jamais havera dano, sem ato
ilicito. O dano seria um corolario e uma consequéncia do ilicito.

Pois bem. E rigorosamente nesse panorama que mostramo-nos inclinados a reconhecer
que, processualmente, as agdes de reparacio de dano em razdo de delito, devem (ou deveriam) receber,
na delimitacdo da competéncia territorial, absolutamente o mesmo tratamento conferido as a¢oes
de reparagiao de dano puras, ou decorrentes de ato ilicito. Isso se deve ao reconhecimento de que
ambas acoes, fundamentalmente, visam reparar um dano decotrente de um ato/fato violador de
um direito, mostrando-se de todo irrelevante ser ele um ato ilicito civil ou um delito criminal. A
esséncia e o ato formativo gerador seriam rigorosamente os mesmos. Note-se, alids, parece ter o
legislador processual se apercebido desse fato quando asseverou no Paragrafo unico do art. 100,
V, a possibilidade da a¢io ser ajuizada, além do domicilio do autor, também no local do fato,
fazendo com isso, uma remissao ao caput do inciso V.

Portanto, parece-se desnecessaria a referéncia agdo de reparagao de dano sofrido em razdo de
delito. Ora, por esséncia, a acdo de reparacdo sempre serd decorrente de um afo que viole um direito e
que cause um dano. E esse ato/fato sempre se presumira ilicito ou delituoso. Seria melhor, portanto,

que a lei ndo fizesse tal distingdo, permitindo ao intérprete entender que na agdao de reparagio,



independentemente da origem do dano, a competéncia serd determinada pelo lugar do ato/fato
ilicito e/ou pelo domicilio do autor, a sua escolha.

Talvez seja essa a razdo pela qual Pontes de Miranda tratou dos atos ilicitos de forma
estrita, ndo os ampliando aqueles de natureza criminal ou de contravengdo, para os quais, af sim e
exclusivamente, repousaria a competéncia privativa do Paragrafo tnico do art. 100, V, do CPC.
Ocorre que a distingao entre delito de natureza civil ou criminal desimporta aos Tribunais na
delimitacdo da competéncia por for¢a desse dispositivo.

Com efeito, na jurisprudéncia dominante do STJ, firmou-se convicgdo de que a agdo de
repara¢do de dano em razdo de delito ndo depende do prévio reconhecimento em processo
criminal, haja vista que a hipétese contida no art. 100, V, Paragrafo dnico, do CPC, abarcaria
tanto os delitos ais (ato ilicito), quanto os criminais. E isso que esta, por exemplo, no REsp n°.
612.758/MG, de relatoria do Ministro Catlos Alberto Menezes Diteito, publicado no DJ de
06/12/2004:

“Acao de indenizagao. Art. 100, paragrafo unico, Cédigo de Processo Civil. Facilitacdo da
defesa. Precedentes da Corte. 1. Ja decidiu esta Terceira Turma que o art. 100,
paragrafo unico, do Cédigo de Processo Civil alcanga tanto os delitos civis quanto
os penais, destacando, ainda, o acérdao recorrido a peculiaridade de ndo ser razoavel o
deslocamento do lesado para promover sua defesa em comarca diversa do seu domicilio.

2. Recurso especial ndo conhecido.”

Orientagdo também seguida no REsp n°. 523.464/MG, de relatoria do Ministro Antonio
de Pidua Ribeiro, publicado no DJ de 24/11/2003 ¢ também REsp 56.867/MG, de relatoria do
Ministro Costa Leite, publicado no DJ de 13/03/1995.

Portanto, é assente na jurisprudéncia que a agdo de reparacdao de dano tem a competéncia
territorial regida pela norma processual em comento, independentemente da natureza do delito,
seja civil ou criminal, o que contribui, de um lado e com o devido acatamento, para a confusio
do intérprete sobre qual a extensdo ou alcance fiel da norma; mas de outro, para desmistificar a

situagdo e por pa de cal na divida que eventualmente pudesse existir e ter por certo que a agdo de



reparagido de danos, seja do art. 100, V, a), seja do seu Pardgrafo unico, tem como delimitadores

de competéncia o lugar do ato/fato e/ ou do domicilio do autor, sendo desse, entio, a sua escolha.
Alids, ndo ¢ demasiado referir que em ag¢des de propriedade industrial tem sido aplicada

essa mesmissima otientagdo, como se vé do precedente do REsp 681.007/DF, relatoria da

Ministra Nancy Andrighi, publicado no DJ de 22/05/2006, em que consignou-se:

“Processo civil. Competéncia. Ac¢do inibitéria cumulada com pedido de condenacio por
perdas e danos em decorréncia da utilizagdo indevida de marca. Aplicagio dos arts. 100,
inc. V, alinea "a" e respectivo paragrafo primeiro, do CPC. Possibilidade de opg¢io, pelo
autot, do foro perante o qual serd proposta a a¢do, entre o do local do fato e o de seu
domicilio. - A jurisprudéncia do ST] consolidou-se no sentido de que o delito a que se
refere o art. 100, paragrafo unico do CPC, é tanto o de natureza civil, como o de natureza
criminal, sendo desnecessaria prévia condenacio penal para que o autor possa se valer da
regra sobre competéncia. Precedentes. - A utilizagdo indevida de marca por parte do réu,
caso reconhecida em juizo, implicard tanto um ilicito civil (art. 129 da Lei n°® 9.279/96),
como criminal (art. 189 desse mesmo diploma legal). Nessa hipétese, o artigo 100,

paragrafo tnico, do CPC, faculta ao autor propor a a¢io no foro do local em que se deu o

ato ou o fato, ou no foro de seu domicilio. Recurso especial conhecido e provido.”

Forte nesses argumentos e principalmente no acérdio supra referido, fica claro que a agio
de reparagio de dano por violagio de um direito de propriedade industrial, tem sua competéncia
delimitada, obrigatoriamente, pela norma de carater especial do art. 100, V, a), do CPC, que
prevalece tanto sobre a regra comum do att. 94 - foro do dowricilio do réu -, quanto a do art 100, IV,
a), - foro da sede da pessoa juridica ré.

A a¢io meramente indenizatdria, ajuizada na forma do art. 207 da Lei 9.279/96, e cujo
pedido tenha amparo nos arts. 208 e art. 210 do mesmo diploma, devera sempre, sem qualquer
mitiga¢do, ser ajuizada ou no foro do lngar do fato, ou no foro do domicilio do autor, cabendo a este, em
analise prima facie, sua escolha e eleicio. Serdo, portanto, preteridas as regras geral de ajuizamento

no domicilio do réu e/ou especial, de sede da pessoa juridica ré. Esses motivos que geram temas



de competéncia relativa, teriam incidéncia ‘absoluta’ sobre os demais, afastando o principio auctor
sequitur forum rei.

Essa regra, todavia, sera melhor analisada quanto a agdo amparada no art. 209 da Lei
9.279/96, dada a possibilidade de conter pedido de remogao de ilicito (cessagao de ato), com que
se teria outra incidéncia normativa no que tange a delimitacdo da competéncia territorial. Neste
particular, alids, ja tivemos a oportunidade de registrar®, a doutrina diverge sobre a natureza e
objeto especifico da agdo prevista nesse dispositivo, o que conduz ao tratamento diferenciado
sobre a questdo da competéncia.

Nota-se, portanto, que as agdes cuja competéncia seria tragada entio pelo art. 100, V,
Parigrafo Unico, do CPC, sdo, exclusivamente, pretensdes puras de reparacio de dano por
violagio de direito de propriedade e/ou ato de concorréncia desleal, desde que ndo estejam
acompanhadas de pedidos cumulados de cessacio de ato, obrigacdo de ndo fazer, etc. Para esses

casos, outra deve ser a orientacdo quanto a competéncia territorial, como veremos a segui.

b) Competéncia nas agées com pedido cumulado de indenizagio.

Independentemente da natureza da a¢do deduzida em juizo, da tutela e prestagio
jurisdicional prf:tf:ndiclas295 , certo ¢ que, de regra, todas as causas envolvendo direitos de
propriedade industrial objetivam a cessacdo e inibicdo do ato ilicito violador, excluidas, por
evidente, as acoes de nulidade. FE o que se vé comumente nas acdes para impedir a utilizacio
indevida e desautorizada de objeto protegido por patente de invenc¢io/modelo de utilidade (Lei
9.279/96, art. 42) ; de registro de desenho industrial (Lei 9.279/96, art. 109, Paragrafo unico c¢/c
art. 42); e de marca alheia registrada (Lei 9.279/96, att. 129).

A esséncia, portanto, da grande porcentagem de causas que tramitam nos mais variados
foros do pafs, é de que, em se tratando de a¢do de violagdo de direito de propriedade industrial, o

pedido principal é de abstencdo e paralisacio do ato que lhe da ensejo. Para esses casos, como

294 Temas de processo..., p. 166/117.

2% Para uma melhor compreensdo sobre essa matéria, sugerimos leitura da obra de Luiz Fernando C. Pereira,
intitulada Tutela jurisdicional da propriedade industrial, Sio Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, que faz uma
excelente abordagem sobre as a¢oes e pretensoes em propriedade industrial e o atual caminho seguido pela agao
inibitoria.



registramos alhures, a competéncia territorial tem solu¢do na regra geral do art. 94, ou, quando
aplicavel, do art. 100, IV, a), do CPC*”. A dificuldade, no entanto, estdi em identificar a
competéncia territorial de foro naquelas a¢des em que, além do pedido de cessagao e inibiciao do
ato violador do direito de propriedade industrial, opta-se por cumular pedido de indenizagdo e
reparacdo dos danos daf decorrentes.

Afinal, qual o tipo de cumulagio que se aplica ao pedido de indeniza¢io formulado em
acdes de violagio de direitos de propriedade industrial? E ele suficiente para delimitar a
competéncia territorial, e, eventualmente, modificar a regra geral?

Os pedidos de indenizagdo e reparacdo de danos em decorréncia de atos de violagao de
um direito de propriedade industrial, regra geral, sio um apéndice da causa de pedir que da
sustento as a¢oes dessa natureza, em que se deduz a necessidade de reconhecer, primeiramente, o
ato ilicito violador, para, depois, verificar a existéncia ou nio de danos (prejuizos) a ressarcir.
Parece-nos, entio, que nesses tipos de demanda ha “uma cumnlacio de pedidos interligados, denominada
subsididria sucessiva, quando a apreciagio do segundo pedido depende do acolbimento do primeire” (SOUTO
MAIOR, Jorge Luiz, Peticdo inicial no processo civil. Sio Paulo: LTr, 1997, p. 126). Com efeito,
como a ag¢ao visa a absten¢do de um ato ilicito praticado em detrimento e com violagio de um
direito de propriedade industrial, somente se poderia passar ao julgamento do pedido
indenizatério, apds o julgamento desse pedido de cessacdo de ato. A obviedade, alids, vem do
aspecto negativo do pedido. Se nio se reconhece a violagdo ao direito de propriedade industrial,
jamais podera o juiz julgar o pedido de indenizacdo. A improcedéncia do pedido imediato
(cessacdao do ato ilicito) leva, necessaria, inafastavel e incontornavelmente, a improcedéncia do
pedido mediato (indenizagdo). Nao ha duvidas, portanto, que o pedido de indeniza¢do formulado
numa a¢do de violagdo de direito de propriedade industrial ¢ de cumulagdo sucessiva. A

indenizagdo somente sera julgada se for procedente o pedido de cessagio do ato violador. Por

296 “PROCESSUAL CIVIL. COMPETENCIA. ACAO DE ABSTENCAO DE USO INDEVIDO DE BEM
PATENTEADO C/C INDENIZACAO. APLICACAO DOS ARTS. 94 E 100, IV, "A", DO CPC. FORO DO
DOMICILIO DA RE. Tratando-se de acdo fundada em direito real sobre bem mével, qual seja, a patente do
autor (art. 5° da Lei de Propriedade Industrial), incidem as regras dos arts. 94 e 100, IV, "a", do CPC, sendo
competente para o julgamento da lide o foro do domicilio da ré, que no caso de pessoa juridica é o local da sua
sede. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, REsp n°. 715.356/RS, relator Ministro Cesar Asfor Rocha,
DJ de 06/03/2006)



essa razdo, nio se pode considerar que a cumulagio nesses casos seja sizples, visto que os pedidos
tém absoluta dependéncia entre si e ndo poderiam ser deduzidos em agbes autonomas e
independentes. Nada impede, obviamente, que seja manejada uma simples agdo de reparagio de
danos por violagio de direito de propriedade industrial. Todavia, para que seja julgado
procedente esse pedido, deverd necessariamente se reconhecer a existéncia do ato ilicito violador.
Por essa razdo, quando o pedido de indenizaciao vem cumulado a uma ag¢do de violagdo de direito
de propriedade industrial, sempre tem natureza sucessiva ¢ de dependéncia.

Nesses casos e com respeito as posigdes em contrario, entendemos serem inaplicaveis as
regras do art. 100, V, a) e Paragrafo Unico, do CPC, por que o pedido cumulado de indenizacio,
por ser mediato e dependente do reconhecimento do pedido que lhe antecipa (de cessagdo do
ilicito e violagdao do diteito de propriedade industrial), ndo teria o conddo de modificar e/ou
mitigar a regra geral de competéncia comum do art. 94, ¢ também do art. 100, VI, a), do
CPC. O que delimitaria a competéncia para esse tipo de a¢do em que ha pedido cumulado de
indenizacao, é, necessatiamente, o pedido principal, de cessacdo/inibi¢ao do ato ilicito violacio
do direito de propriedade industrial, para o qual, entdo, prevalece a regra comum territorial e de
foro - de domicilio do réu e/ou do lugar da sede da pessoa jutidica ré.

Veja-se, a propésito, os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. A¢do que tem por objetivo principal implicito de
reconhecimento de contrafacio marcaria. Competéncia. Foro do domicilio do réu.
Excecdo de Incompeténcia acolhida. Recurso nido provido.”(TJSP, Agravo de
Insttumento n°. 245.474-4/4-00, Segunda Camara de Direito Privado, Relator Des.
Theodoro Guimaries, julgado em 06/08/2002)

Nele, foi referido que:

“Na verdade, em que pese a referéncia explicita no “nomen juris” desta lide, encerra ela

um objetivo principal (o reconhecimento judicial da pratica de ilicito civil extracontratual




consubstanciado na contrafacio marcaria) e dois secundarios, paralelos entre si e
conseguintes ao principal: a absten¢do do uso das embalagens oriundas da contrafacio e a
indenizacdo pelos danos causados por esta. Logo, o que deve determinar a competéncia é
a regra aplicavel ao escopo primacial do litigio, que, segundo, o ensinamento cujo excerto
¢ transcrito na contraminuta (v. ultimo paragrafo de fls. 344), vem a ser a do art. 94 do

CPC, c.c. oitem 1V, letra “a”, do art. 100, do mesmo estatuto civil adjetivo.”

Também do Tribunal de Justica do Estado de Siao Paulo, sdo os argumentos lancados
pelo Des. Mauricio Vidigal, quando da relatoria do Agravo de Instrumento n°. 258.360-4/4-00,

da Décima Camara de Direito Privado:

“Além disso, a acdo ¢ principalmente cominatoéria (itens a e b) do pedido inicial, somente
sendo postulada a indenizac¢do como conseqiiéncia dos atos que se pretende impedir. O
foro da elei¢do, dessa forma, é o da sede da ré, regra geral, ndo incidindo a excecido

prevista no inciso V, letra “a”, do art. 100, do Cédigo de Processo Civil.”

E do Tribunal de Justica do Rio Grande do Sul, tem-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISAO MONOCRATICA EXCECAO DE
INCOMPETENCIA.  COMINATORIA ~ CONTRA  PESSOA  JURIDICA.
ABSTENCAO DE USO INDEVIDO DE MARCA CUMULADA COM
INDENIZACAO. COMPETENCIA DO JUIZO DO LUGAR DA SEDE DA
EMPRESA RE. Em se tratando de acdo cominatéria de obrigacio de fazer e de nio fazer
cumulada com pedido de indeniza¢do, em que figura como ré pessoa juridica de direito
privado, a lide deve ser proposta na sede desta, de acordo com o artigo 100, inciso IV,
letra "a", do Cédigo de Processo Civil, sendo que o pedido de cumula¢io nio ¢ suficiente
para deslocar a competéncia. AGRAVO PROVIDO. (Agravo de instrumento n°.
70030005136, Sexta Camara Civel, Relator Des. Luis Augusto Coelho Braga, DjeRS de
25/05/2009)



De onde extraem-se os seguintes fundamentos:

“E induvidoso que, na acdo cominatéria encontra a obrigacio de fazer, positiva ou
negativa, a sua tutela processual especifica. Mas o regular exercicio da agdo cominatdria
pressupde que ocorra certeza no direito de exigir a prestacio dos servicos, que sio objeto
da causa. Tanto é assim que a acdo cominatéria comega por pedido de cominagdo de
preceito a prestagao de fato, que uma vez acolhido, em cognicio incompleta, pelo juizo,
com o despacho de cite-se, implica em lidima condenagido proviséria (Wilson Bussada,

Acido Cominatoria, Sdo Paulo, Jalovi, 1989, p. 379).

Dessa forma, verifica-se que o pedido de indenizagiao que foi cumulado ao pleito da agio
cominatéria, ajuizada contra a pessoa juridica ré, por depender do acolhimento deste ¢
dele sendo secundario, ¢, portanto, um pleito consequiente, nio sendo pois suficiente para

deslocar a competéncia para a Comarca de domicilio da autora, ora agravada.”

Por fim, definitivamente, no Superior Tribunal de Justica:

“COMPETENCIA. FORO. MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. (...) 2. A agio
para impedir o uso indevido de marca, cumulada com pedido de indenizacio, deve ser
promovida no foro geral de domicilio do réu. (...) 4. Recurso conhecido e provido. (REsp

223.742/PR, Quarta Turma, Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 13/03/2000)

Em que se referiu por ocasiao do voto condutor:

“A titular da marca “Boémia” promoveu a¢do para impedir o uso da marca por empresas
concotrentes, no exercicio do ditreito que lhe assegura o art. 130, III, da Lei 9279/96.

A regra geral da competéncia, no sistema do CPC, aplicavel para o caso (art. 207 da
referida lei), determina que o réu seja demandado no foro do seu domicilio (art. 94, caput,

do CPC).



Também nao € o caso de se aplicar o disposto no art. 100, V, a, do CPC, pois a acdo ¢ de
contrafagio de marca, cujo foro é o do domicilio do réu, conforme ja referido nos autos
com apoio na licdo de Gama Cerqueira (Tratado da Propriedade Industrial, 1/581, 2*
Edicao, RT 322/48). Ainda que haja o pedido cumulado de indenizagao, pela outra agio

permanece o direito as demandadas serem processadas no foro de seu domicilio.”

Certo que esses precedentes caminham em sentido oposto ao ja referido REsp
681.007/DF, em que julgou-se competente o foro do lugar do ato/fato para a agdo de reparagio
de dano sofrido em razio de ilicito, ainda que o pedido de indenizagao tivesse vindo cumulado ao
de cessacdo de uso indevido de marca.

Todavia, sob o ponto de vista processual, nio nos parece ser essa a melhor orientagio
técnica para o assunto. Se o pedido de indeniza¢do tem caracteristica de cumulacdo sucessiva e
subsidiaria, é induvidoso que nao podera delimitar a competéncia. Somente ao pedido
inibitétio/cominatério é que se permite perquitit qual serd a competéncia de foro (territorial)
para processamento e julgamento da acio.

Desta forma, somos levados a discordar, com as vénias devidas, das posi¢des ja citadas de
que, por uma questao de complexidade e realiza¢do do direito, se poderia mitigar a regra comum
de competéncia, para as ag¢oes de violagdo de propriedade industrial que contenham pedido
cumulado de indenizagdo. Nao sendo também, o caso de admitir a prevaléncia da regra do art.
100 do CPC, sobre eventuais pedidos correlatos de absten¢do para impedirem a continuidade da
atividade ilicita, justamente pelo fato de serem esses, os pedidos principais da acdo e sobre os
quais se designara o foro territorialmente competente.

Melhor avaliacio, contudo, merece a acao do art. 209 da Lei 9.279/96.

Ja se disse que a acdo contida nesse dispositivo, seria de cunho puramente indenizatério, em
razao do conceito mais amplo conferido no direito dado ao prejudicado de haver perdas e danos

em ressarcimento aos prejuizos que lhe venham ocasionados por violagio a direitos de



propriedade industrial e concorréncia desleal”’. Considerou-se também que o legislador a0
aplicar o termo ‘essalva de haver perdas e danos’ no caput do artigo, imprimiu-lhe sensivel diferenca
ao teor do art. 208 do mesmo diploma, que trataria especificamente da indeniza¢io em matéria de
propriedade industrial limitada ao beneficio que o prejudicado teria auferido caso niao houvesse
ocorrido a violagdo. Assim, registrou-se que o ressarcimento do art. 209 envolveria parcela maior
de atos violadores, ndo se limitando as condutas descritas como crimes contra a propriedade
industrial, mas também aos atos de violagdo e de concorréncia desleal nido previstos
expressamente no ordenamento, mas suficientes a ensejar confusio entre os estabelecimentos ou
entre produtos ou servicos no comércio. Na ocorréncia desses atos, ficaria entdo o prejudicado,
no direito de propor agio civil de reparacio de danos™, cuja prescricio seria a estabelecida pelo
art. 205 da Lei 9.279/96.

Houve também quem defendesse que a acdo propria para esse dispositivo ndo seria
meramente indenizatéria pura, mas também e acima de tudo, visaria a cessa¢do da pratica do ato
incriminado™, tese que vem consubstanciada no fato de que, em propriedade industrial, a
indenizacio é corolaria da violacio.

Nada obstante as visdes doutrindrias, a pratica ensina que se tem usado amplamente da
agdo cominatéria/inibitéria visando a cessagio dos atos violadores de direitos de propriedade
industrial também para a hipétese do art. 209 da Lei 9.279/96, sem evidentemente tornatr-se uma
modalidade exaustiva que impeca o manejo de agdes puramente indenizatérias. Todavia, mesmo
nestes casos, mantemos a opinido anterior, de que ha obrigatoriedade de reconhecimento @ priori
do ato violador do direito de propriedade industrial.

Entrementes, davidas nio ha de que a acio do art. 209 da Lei 9.297/96 contempla per se
um pedido de carga indenizatéria. Mas interessa relevar que os §§ 1° e 2° desse dispositivo,

contém tutelas jurisdicionais (provimentos de urgéncia) cuja finalidade é coibir e evitar a

27 Dannemann, Siemsen, Bigler e Ipanema Moreira, Comentirios d Leéi da Propriedade Industrial e Correlatos, Rio de
Janeiro: Renovar, 2001, p. 431/432.

2% A V. LOUREIRO, Luiz Guilherme. A Lei da Propriedade Industrial Comentada, Sio Paulo: Lejus, 1999, p. 358;
DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentirios a lei de propriedade industrial, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009, p.
650.

299 TINOCO SOARES, José Catlos. Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos, Sio Paulo: RT, 1997, p. 319-320.



continuidade do ato danoso e da pritica ilicita na pendéncia da acdo. Luiz Guilherme Marinoni™,
admite a possibilidade de cumulagdo de tutela inibitéria e de apreensdo atrelada a acdo puramente

indenizatdria, quando afirma sobre esse preceito normativo que:

“Como se vé, o art. 209 wviabiliza o ressarcimento, a inibicdo da continuacio ou da
repeti¢ao do ilicito e, ainda, a remogdo dos “objetos” que contenham a “marca falsificada
ou imitada”. (...) Na verdade, tratando-se de diteito a marca, de invento e autoral, ndo ha

6bice para a cumulagdo dos pedidos inibitério, de remocio do ilicito e ressarcitério.”

Logo, ndo ha davidas que a tutela inibitoria dos §§ 1° e 2° do art. 209 da Lei 9.279/96,
prendem-se a acdo de reparagdo de danos por violagdo a direitos de propriedade industrial e atos
de concorréncia desleal ndo previstos na lei, com o que se tem que admitit que o pedido
indenizatdrio, tal qual nas agdes ja referidas, assume sim, uma carga cumulativa. Casos em que,
como ja dito, imperaria a delimitacio da competéncia territorial de foro pela regra comum do art.
94 - domicilio do rén -, ou pela especial do art. 100, VI, a), do CPC - Jugar da sede da pessoa juridica ré -

que nio se mitigardo ou afastarao em beneficio do art. 100, V, a) e Paragrafo unico.

IV. Breve conclusio.

Por for¢a da propria divergéncia jurisprudencial, nota-se que o tema nio se esgota neste
trabalho ou em outros que possam ser redigidos no futuro. E evidente a complexidade da
matéria. Mas acreditamos também, que a técnica processual deveria ser mais apurada pela
jurisprudéncia, afastando-se com isso, as duvidas que cercam a competéncia e sua delimitagio
em acbes de violacio de direitos de propriedade industrial, especialmente naquelas que tém
pedido cumulado de reparacdo de danos.

De toda sorte, como nio podemos fugir ao denominador comum do que foi exposto, é

de se renovar que:

300 “Marca Comercial, direito de invento, direito antoral, ete. Improbidade do uso das agies possesséria, cominatoria e cantelar.
Cabimento da acao inibitdria”, in Revista dos Ttibunais, Sio Paulo: Outubro/1999, n°. 768, p. 35/36.



a) nas agOes puras de violagio de direitos de propriedade industrial, exclusivamente
dotadas de pedidos de cessagio/inibicio do ato ilicito violador, a competéncia sempre sera
determinada pela regra comum do art. 94, ou, para os casos em que cabivel, pela especial do art.
100, IV, a), ambos do CPC;

b) nas a¢oes puramente indenizatorias, previstas na Lei 9.279/96, a competéncia sempre
sera determinada pelo art. 100, V, a) e Paragrafo unico, do CPC, mitigando a regra geral e
afastando o principio auctor sequitur forum re

¢) nas a¢oes de violagdo de direitos de propriedade industrial com pedido cumulado de
indenizagdo e reparacdo de danos, a competéncia sempre serd determinada pela regra comum do
art. 94, ou, para os casos em que cabivel, pela especial do art. 100, IV, a), ambos do CPC, sendo
absolutamente inaplicivel o comando do art. 100, V, a) e Pardgrafo tunico, pelo fato da
indenizacao ser pedido de cumulagdo subsidiaria e sucessiva do pedido de cessacio/inibi¢io do
ilicito, sem condao, assim, de dar azo a delimitagdo da competéncia territorial de foro;

d) nas a¢des previstas pelo art. 209 da Lei 9.279/96, se houver pedidos formulados com
amparo em seus §§ 1° e 2°, a competéncia sera sempre determinada pela regra comum do art. 94,
ou, para os casos em que cabivel, pela especial do art. 100, VI, a), ambos do CPC, com preteri¢io

da competéncia prevista pelo art. 100, V, a) e Paragrafo unico.



“Analise critica da repercussio geral no recurso extraordinario de questdes relativas a

propriedade industrial”

L. INTRODUCAO AO TEMA

Nossos Tribunais Superiores, ja hd algum tempo, vém enfrentando sérios problemas por
forca do acumulo de processos que recebem diariamente. Isso, a0 que sustentam alguns, é
motivado pela dnsia dos brasileiros de acesso a Justiga, e também pela circunstancia ja consagrada
e identificada da repeticdo de ‘a¢oes similares’, cuja solucdo, conforme especialistas, deveria ficar
restrita as esferas de tribunais locais e regionais™".

Ditos problemas acabaram tornando-se crénicos, quer no Supremo Tribunal Federal,
quer no Superior Tribunal de Justica. CARLOS ROBICHEZ PENNA, registra que a crise
“nasceu do fantistico numero de processos que anualmente dio entrada no Protocolo da Cotte,
principalmente os recursos extraordinarios e seus recursos conexos”.””” Afirmando ser uma “crise
de quantidade”, sugere esse autor que, se nao refreada, acabaria por inviabilizar ditos 6rgaos
julgadores em questao de poucos anos. Em artigo publicado na Folha de Sao Paulo, que circulou
em 04 de agosto de 1997, intitulado “O Judiciario e o efeito vinculante”, o entio Ministro JOSE
CARLOS MOREIRA ALVES, afirmou que a crise do recurso extraordinario teria dado “margem
a uma série de providéncias legais e regimentais para que a Corte ndo sogobrasse em face do
volume de recursos que a ela subiam”. RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO, em trabalho
de folego, registra ser “preocupante a quantidade de processos em andamento na Justica

»¥% " teportando-se a editorial publicado no jornal O Estado de Sio Paulo, de 01 de

brasileira
junho de 2007, sob o titulo “As trés primeiras simulas”, em que aponta a tramita¢ao de 61

milhGes de processos em todas as instancias e setores do Judiciario, sendo que, sé no Supremo,

301 Segundo o Ministro Humberto Gomes de Barros, 74% dos processos julgados pelo STJ repetiam questdes ja
superadas nessa Corte.

302 “Q recurso extraordindtio e a crise do Supremo Tribunal Federal”, in Estudos de direito publico, n°. 8, 1985/86,
p. 8.

303 Recurso extraordinario e recurso especial, Sio Paulo: RT, 2007, p. 79.



no ano de 20006, 116 mil novas agdes foram distribuidas para julgamento pelos 11 Ministros que o
integram.

Buscando uma solugdo para esse problema, haveria um sem numero de tentativas, como,
v.g., a criacdo de um tipo de ‘filtro de relevancia’ como aquele adotado pela Suprema Corte norte-
americana. Nesse exemplo, competiria a0 Superior Tribunal de Justica uma jurisdi¢do obrigatéria
sobre temas que lhe dissessem exclusivamente, ¢ uma jurisdi¢do discricionaria, na qual seria de
cada um dos ministros a analise do cabimento de um determinado recurso interposto, relevando
as causas quem possuissem aspectos juridicos importantes e que tivessem maior alcance em grau
de efetividade e amplitude de prestacio jurisdicional, que justificassem um tratamento prioritario
em detrimento de outras que envolvessem, por exemplo, direitos eminentemente privativos e de
discussOes entre as partes litigantes. Todavia, por maiores e mais razoaveis que fossem, essas
propostas de solucdes ndo serviriam para restringir o direito ao recurso, o que, diga-se, seria
inconstitucional, mas somente, para reduzir o nimero de processos’

Pois bem. Seguindo esse caminho pretensamente solucionador, vieram as inovagoes
trazidas pela Lei 9.756/98, que passou a admitir a interposi¢do, por exemplo, de recursos
extraordindrio e especial na forma retida quando manejados contra decises interlocutérias para
determinados tipos de processo; a ampliacdo dos poderes do relator, que pode negar seguimento
ou prover recurso quando estiver em manifesto confronto com simula ou jurisprudéncia
dominante dos Tribunais Superiores, etc.

Guardadas as devidas propor¢oes, é o que ocorre com o mecanismo das “simulas
vinculantes” recentemente editadas pelo Supremo Tribunal Federal, para impedir que juizes de
outras instancias decidam de maneira diversa do pronunciamento emitido naquela Corte para
questdes cuja convicgdo e entendimento ji estejam definitivamente expressos em matéria
sumulada.

A crise, porém, nio é meramente numérica, mas sim qualitativa, como bem observa

MANCUSO:

304 Revista Ambito Juridico, disponivel em ht




“(...) quando um o6rgio judicial postado a cumeeira da organiza¢io judicidria recebe mais
processos do que pode julgar, comegam as mazelas que desprestigiam a Justica e afligem
os jurisdicionados: protraimento indefinido dos feitos, contrariando a garantia de dura¢io
razoavel (CF, art. 5°, LXXVIII - EC 45/2004); funcioniatizacio do Judiciatio,
contrariando o disposto no art. 93, XIV, da CF - EC 45/2004; massificagio da resposta
judiciaria, em detrimento do exame cuidadoso de cada caso e da consistente
fundamentacdo juridica da decisao.” (Recurso extraordinario e recurso especial, Sdo

Paulo: RT, 2007, p. 81)

Pois bem. Com o advento da Emenda Constitucional n°. 45 de 08 de dezembro de 2004,
publicada no Diario Oficial da Unido de 31 de dezembro daquele mesmo ano, foi acrescido ao

art. 102, inciso 111, da Carta Politica, o § 3°, com o seguinte teor:

“§ 3° No recurso extraordinario o recorrente devera demonstrar a repercussiao geral das
questbes constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal
examine a admissdo do recurso, somente podendo recusa-lo pela manifestacio de dois

tercos de seus membros.”

Por forca do que restou estabelecido nesse texto, cumpriu ao legislador
infraconstitucional, dispor em lei, ndo s6 a forma como a referida questio de repercussdo geral
deveria ser arguida no recurso extraordinario ao STF, mas também em “qué” ela consistir-se-ia.
Foi entdo que, em publicagdo de 20 de dezembro de 20006, passou a vigorar a Lei 11.418, que
acresceu ao Codigo de Processo Civil (Lei 5.869/73), o art. 543-A, caput e seus respectivos
paragrafos (1° a 7°), disciplinando a matéria sob o ponto de vista exclusivamente procedimental.
Na esséncia, diz o caput do referido preceito normativo que o recurso extraordinario ao STF nao
serda conhecido quando a questdo, obviamente constitucional, ndo “oferecer” repercussio geral,
que, na forma de seu § 1°, é considerada como sendo toda matéria “relevante do ponto de vista

econdmico, politico, social ou juridico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (sic).



Desde ja, cumpre salientar que nido é objeto deste ensaio pronunciar sobre os critérios
conceituais estabelecidos pelo legislador ordinario, muito menos tecer criticas aos mesmos. O fim
aqui proposto, como de regra em nossos trabalhos académicos™”, é o de identificar a presenca da
“questio relevante” e sua relagio/existéncia com as a¢des que envolvendo a propriedade
industrial, fornecendo, se possivel, uma analise critica e solugdes para eventuais controvérsias que
venham a surgir na praxis forense.

Em primeiro lugar, parece-nos imprescindivel, efetuar uma breve analise do sistema
recursal patrio, seguida da avaliagdo sobre o recurso extraordinario e a arguicdo de questio de
repercussdo geral, findando por sua aplicacdo nos casos de propriedade industrial, quando e

como isso se mostrar possivel.

II. DOS RECURSOS NO ORDENAMENTO JURIDICO BRASILEIRO

e, . . : 306
Como ja tivemos oportunidade de referir em outra oportunidade™

, recurso ¢é ato pelo
qual se pretende o reexame da matéria decidida no 6rgio jurisdicional, ou em aspecto técnico-
processual, como meio de impugnacio das decisdes™’. Considerando que, regra geral, as decisdes
nao ficam restritas a Unico pronunciamento pelo érgio jurisdicional, e decorrente da prépria
necessidade de assegurar-se a realizacdo da justica, encontrou o legislador a solugio para tais
impasses ao contemplar a possibilidade de realizar-se exames sucessivos das mesmas, alcangaveis
que sao pelo recurso. LOPES DA COSTA ao estudar a sistematica recursal, lhe apontava notas
caracteristicas e proprias, definindo-o como meio de que se serve a parte para modificar ou anular
ato do juiz, a fim de obter situagio mais favoravel’”. Interessante também a conceituagio dada
pelo prof. NELSON NERY JUNIOR, quando afirma que o recurso da a idéia de repeticao de

caminho ja utilizado, ou como sendo uma espécie do género remédio, revelar-se-ia num meio

processual de que dispde o interessado para eliminar o ato processual eivado de vicio ou para

305 T'emas de processo civil, Sio Paulo: Thomson IOB, 2006.

306 Temas..., p. 58/066.

307 CARREIRA ALVIM, José Eduardo. Teoria Geral do Processo, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003, p. 293.

308 TLOPES DA COSTA, Alfredo de Aradjo. Direito Processual Civil Brasileiro, Rio de Janeiro: Editora Forense,
1959, vol. 111, p. 320.



. A propésito da defini¢io do recurso como remédio contra as decisdes e

adequa-lo a justica
provimentos jurisdicionais é também o magistério de BARBOSA MOREIRA™".

Diante dessa orientagdo, os recursos passaram a receber da doutrina diversas
classificagdes, especialmente quanto a natureza, iniciativa recursal, extensdo, autonomia, etc.
Quanto a sua natureza, acolhe-se a subdivisio dos denominados recursos comuns, normais ou

.o, - .. . . - .- 311
ordlnanos, que Sse opoem aos especials, excepcionais ou extraordinarios’ . Observa, com

propriedade, acerca dessa divergéncia, MALLET?'*:

“Ha recursos para cuja interposicdo basta o simples fato da sucumbéncia. Outros, porém,
exigem algo mais: além da sucumbéncia, faz-se necessirio conter no pronunciamento
recorrido certo e determinado vicio ou particularidade, sem o que desaparece a
recorribilidade. Os primeiros sao os chamados recursos ordinarios, aos quais se

contrapoéem os ultimos, denominados extraordinarios”.

Cabe destacar, a bem do estudo, severa critica feita pelo prof. BARBOSA MOREIRA as
tentativas da doutrina patria em adotar a distin¢do cldssica aos recursos, para quem a sistematica
adotada nio encontrava relevancia tedrica ou pratica, como se via, a0 revés, nos ordenamentos

A : : 313
portugués e italiano” .

Referia que a atual classificagdo ¢ equivocada e tem gerado confusdo, porque a rigor, nio
existiria uma classe de recurso a se aplicar a denominacdo genérica de extraordinario, mas que
existe sim, um recurso ao qual se deu tal nomenclatura, assim como também ha outro que se

rotula de ordinario. Somente por isso, receberiam tais identificagdes, mas nao por outra qualquer

razdo cientifica ou de cunho pratico.

309 Teoria Geral dos Recursos, Sao Paulo: Editora RT, 2004, p. 198 e 203.
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Mencionado jurista recorre também a doutrina de MENDONCA LIMA, para quem os
denominados recursos extraordinarios ndo sdo “recursos propriamente ditos”, o que reduziria a
classificacio a apenas uma natureza, sendo que todos se enquadrariam em recursos ordinarios’ .

Neste mesmo sentido, caminha a doutrina de NELSON NERY JUNIOR, que entende
igualmente irrelevante no direito processual civil brasileiro a distingdo classica entre os recursos
ordindrios e extraordinarios, sejam eles dirigidos contra a coisa julgada ou contra decisio ainda
nao transitada em julgado, pois a seu sentir, o “recurso extraordinario” destina-se a discutir
questdo de direito dirigida a0 STF atacando decisio ndo passada em julgado’.

A par dessas referéncias, e considerando parte da doutrina, seja a ja referida, mas tantas
outras’"’, que admitem a distingo classica dos recursos como ordinario e excepcional, fazem essa
subdivisao em razdo do cariter imediato e objetivo de cada um dos recursos, a fim de que se
possa determinar um paralelo entre ambos.

O recurso denominado ordinatio, tem por objetivo imediato tutelar o direito subjetivo da
parte, podendo-se nele rediscutir e renovar as questoes de fato e de direito relativas ao conflito de
interesses instaurado, para com isso, buscar a correcdo de eventual prejuizo ou injustica advindos
do ato jurisdicional atacado. Nessa modalidade, a correcio de eventual incidéncia erronea da lei
aplicavel ao caso concreto, terd alcance imediato, bastando, para seu cabimento, a simples
alegacdo de injustica da decisdo e verificagdo de sucumbéncia.

O recurso excepcional, ao contrario, estd consagrado em sede constitucional e tem por
objeto imediato a tutela do direito objetivo previsto na Carta Politica e na lei federal, visando
justamente a uniformidade de interpretagdo desses direitos. Sua funcdo é politica e ndo permite a

rediscussao de questdes de fato, limitada a matéria de direito, logo, ndo buscam corre¢io de

injustica da decisdo. Refira-se ainda, que nesse tipo de recurso somente havera prote¢io ao direito

314 MENDONCA LIMA, Alcides de. Sistema de normas gerais dos recursos civeis, Sdo Paulo: Forense, 1976, ps.
171-172.
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2004, vol. II, p. 60; CHEIM JORGE, Flavio. Teoria Geral dos Recursos Civeis, Rio de Janeiro: Editora
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subjetivo da parte, quando tiver ocorrido lesdo ou prejuizo ao direito objetivo, em que somente

se vera beneficiado pela justica da decisio quando decorrer acertada aplicagdo da lei ao conflito.
Interessante ressaltar neste ensaio, no que toca ao cariter do direito subjetivo (recursos

ordindrios) e direito objetivo (recursos excepcionais), para demonstrar insuficiéncia cientifica

nessa classificacdo, o que ensina BARBOSA MOREIRA®'":

“Ademais, os recursos ditos “ordindrios”, quando interpostos pelo Ministério Publico na
qualidade de custos legis, também visam precipuamente a protecao do direito objetivo, e
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nem por isso — conforme se reconhece — passam a integrar a outra “classe”.

Segue essa orientacdo o doutrinador de tomo, justamente para contrapor os critérios da
distin¢do classica, pois admite exceg¢des, o0 que, ao seu entender, ndo recomenda aceitagdo. Nio
obstante, relevante nas posi¢cSes doutrinarias que buscam classificacdo para os recursos e tendem,
majoritariamente, a adotarem a posi¢ao classica, encontra-se a perfeita distingdo entres os
denominados recursos ordinarios e os recursos excepcionals, no que tange as caracteristicas
primordiais, como também nos aspectos relativos aos requisitos de admissibilidade.

Questio relevante a se destacar, diz com a prevaléncia e ingeréncia dos interesses publico
e privado envolvidos pelos recursos supra nominados. F de se reconhecer, inegavelmente, face a
todas as consideragdes ja expostas, que os recursos ordinarios tem carga prevalecente de interesse

privado em seu objeto, enquanto os recursos excepcionais, trazem maior relevancia e prevaléncia

ao interesse publico em sua realizacio.

Com efeito, residindo os primeiros na prote¢iao precipua do direito subjetivo da parte,
guardando relagio intrinseca com a defesa e a pretensdo, e visando, sobretudo a correcio da
injustica declarada na sentenca, a fim de acarretar beneficio e situagio mais favoravel ao
recorrente, nao ha se afastar da conclusao de que o animus limita-se ao foro e interesse privativo
de quem recorre. Ndo ha outra motivagdo. Decorre da sucumbéncia, da injustica do ato

vergastado que estd a demandar o recurso e vontade em reverter a situa¢do antetior.

317 Ob. cit., vol. V, p. 256.



De outra banda, em situagdo oposta encontram-se os demais recursos, que nio atendem
diretamente ao interesse privado, posto que ao versarem eminentemente sobre a prote¢do
imediata ao direito objetivo, ai caracterizada como uma intengio dirigida a unidade do direito™,
de protecio a Carta Politica e ao direito federal, englobam, por sem sombra de ddvidas, uma
pretensdo de carater publico.

Ao buscarem primordialmente a uniformizagio da interpretagdo das leis federais, bem
como a eficicia e integridade dos dispositivos da propria Carta Politica, se lhe atribuem funcio
politica, a preservar o interesse publico. E por essas razoes, que sao recursos especiais, com
pressupostos de admissibilidade restritos, especialmente no que veda a rediscussio de matéria de
fato, questdo que esta intimamente ligada ao conflito de interesses, das relagdes interpessoais, mas
que ndo se devolve o conhecimento aos Tribunais Superiores, justamente em razio de sua fungio
politica e publica de resolver apenas as questdes de direito e que decorram de aplicagido

equivocada do direito subjetivo.

III. DOS RECURSOS E SEUS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso se justifica e se apresenta por um sem nuimero de razdes, possuindo nio sé
pressupostos especificos, mas também os que lhe sio genéricos e comuns. Dentre esses, destaca-
se como requisito comum, a motivagiao decorrente do simples inconformismo e irresignagao com
o ato judicial objurgado contririo aos interesses daquele que recorre. Essa constatagdo da ao tema
enfoque diverso do ponto de vista legal, pois o recurso ¢é, em verdade, a seguranca juridica
decorrente de possibilidade de rediscussdo e reexame da causa por outro 6rgio julgador.

Entretanto, ainda que se possa admitit o ponto de vista social no ato de recorrer, ha
necessidade que esse livre exercicio obedega limites determinados e previstos no ordenamento
juridico, pois mesmo que encontre previsdo constitucional, nio é de todo absoluto, dentro das
lindes tragadas no diploma processual, como de hi muito vem se posicionando o Pretério
Excelso (STF, AgRg. n°. 152676/PR, Rel. Min. Mauricio Corréa, DJU de 03.11.1995; RE 167787-

2, Rel. Min. Néri da Silveira). Como ato de impugnaciao da sentenga, seja por direito subjetivo

318 ARRUDA ALVIM NETTO, José Manoel. Notas a Respeito dos Aspectos Gerais ¢ Fundamentais da Existéncia
dos Recursos — Direito Brasileiro, in Revista de Processo, Sao Paulo: Editora RT, out-dez 1987, n°. 48.



publico em face do juiz ou revestido de poder perante a outra parte, o recurso submete-se a
regras e condi¢cdes determinadas em lei para que possa sofrer o crivo do 6rgio jurisdicional, as
quais dizem, primariamente, com o conteudo e abrangéncia da postulacio, e, posteriormente, se
superado esse, com seu mérito propriamente dito, sendo que a auséncia de qualquer um impedira
seu enfrentamento. Todo ato postulatério esta sujeito a exame sob duas vertentes distintas, sendo
a primeira respeitante a verificagdo da presenga ou nio de condi¢oes reputadas necessarias por lei
para apreciacio pelo 6rgiao judicial, e a outra, conseguinte, destinada a avaliar o fundamento para
acolhimento ou nio’"’.

Essas exigéncias sdo reconhecidas na doutrina como juizo de admissibilidade, que por
conclusdo dbvia, é preliminar e antecessor ao julgamento de fundo, denominado juizo de mérito.

Assim que, para seu processamento e conhecimento, os recursos, modo geral, devem
observar determinadas orientagbes como a seguir tracadas. A doutrina brasileira adota dois
critérios distintos para fins de classificagdo e estudo dos requisitos de admissibilidade recursal,
sendo a primeira corrente™ seguidora da orientacio de ha muito tragada por SEABRA
FAGUNDES™, que os subdivide em pressupostos subjetivos (que dizem com as pessoas dos
recorrentes, como legitimidade e interesse em recorrer) e objetivos (que guardam relagio com o
recurso em si, como a adequagio, tempestividade, preparo e motivacio.).

A segunda corrente de nossos processualistas’”, segue a doutrina de BARBOSA
MOREIRA, que classifica e divide-os em requisitos intrinsecos (que se relacionam com a
existéncia do direito de recorrer) e os extrinsecos (que dizem com o exercicio do direito de

323
recorrer)’.
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De qualquer sorte, até porque para o estudo interessa, abordaremos ambas as
classificagdes adotadas na doutrina, para fins de digressao dos requisitos e pressupostos recursais
em sua generalidade.

No que toca ao juizo de admissibilidade, destina-se, essencialmente, a avaliacdo sobre a
existéncia ou nao dos requisitos recursais, e seu objeto repousa justamente nessa verificagio, pois
condicio essencial para apreciagdo posterior e legitima do mérito do recurso pelo Orgio
jurisdicional. Dentre os pressupostos genéricos comuns a todos os recursos, tirante aqueles
especificos, encontra-se um que é primordial e se verifica em toda e qualquer modalidade recurso,
consistente na necessaria existéncia de ato judicial que permita, via de conseqiéncia, sua
impugnacio pela via recursal. Esse ¢ o principal requisito de admissibilidade do recurso, que por
esséncia, ¢ lancado somente contra atos judiciais passiveis de impugnacao.

Seguindo orientagdao tracada pelo ja referido mestre BARBOSA MOREIRA, ha de se
considerar como pressupostos intrinsecos dos recursos o: a) cabimento — que exige que 0 ato
impugnado seja passivel de recurso -, b) legitimacio para recorrer — aqueles a quem a lei confere a
capacidade e legitimagdo para interpor o recurso -, ¢) interesse — que cumula a utilidade e
necessidade do recurso, pois somente com esse terd o recorrente vantagem maior que aquela
obtida no ato impugnado —, ¢ d) auséncia de fato impeditivo ou extintivo — tal modalidade se
verifica, v.g., em casos de preclusio légica, pois implica na perda de direito ou faculdade para
quem tenha praticado ato incompativel com seu exercicio, nio podendo, por conseguinte,
impugnar a decisdo desfavoravel para a qual contribuiu.

Por sua vez, hio de vir considerados como requisitos extrinsecos a tempestividade,
regularidade formal e o preparo, aspectos e condi¢cdes que devem igualmente vir satisfeitas pela
peca recursal, pena de ndo conhecimento.

Diversamente a classificacio supra, surge a linha doutrinaria iniciada por SEABRA
FAGUNDES, a qual, embora adote nomenclaturas distintas, guarda, por sem duvida, relacdo
com a dantes examinada, notadamente no que toca ao cabimento (que descreve como

recorribilidade da decisdao) e tempestividade do recurso.



MOACYR AMARAL SANTOS™ refere também, a singularidade recursal, quando
entende que nido se pode interpor simultaneamente mais de um recurso contra uma mesma
decisio, salvo em situagio excepcional, e adequacio do recurso, com o qual deva ser adequado a
impugnacdo pretendida. Mais além, entende como pressupostos subjetivos a observancia da
forma legal, a motivacdo do recurso e o preparo.

A par dessas classificaces e linhas doutrindrias, que em muito se assemelham, o que ao
exame da matéria importa e se considera como principio fundamental do juizo de
admissibilidade, é que, independentemente do recurso interposto, a ele nunca sera negada a
apreciacdo pelo 6rgido para o qual foi submetido. Tal induz ao entendimento de que nenhum
recurso pode ser inadmitido pelo érgao em que foi interposto, se contra a decisdo que lhe obstou
nao houver outro recurso simile, nio excluindo, portanto, a competéncia para exame da
admissibilidade do recurso pelo 6rgio ad quem, independentemente de sua analise ter-se efetuado
em instancia inferior.

Realizado, entdo, o juizo de admissibilidade, podera ser positivo, implicando no exame
seguinte do mérito constante do recurso, e se negativo, importard em obstaculo ao 6rgao ad
quem de conhecer e se pronunciar sobre o conteiido de fundo da impugnacio. Importante frisar,
sobretudo, no momento em que realiza esse juizo, apreciando a regularidade formal do recurso e
seus requisitos gerais, nao é dado ao 6rgio julgador adentrar ao mérito do recurso, por ser este
preliminar aquele, como ja referido.

Ultrapassado o preliminar exame do juizo de admissibilidade e, consequentemente,
admitido o recurso, o 6rgdo julgador passa a verificar se a pretensdo redne fundamentos ou nio
para o que se lhe postula, adentrando na matéria impugnada, conteido de mérito, para fins de
acolher ou rejeitar a impugnagao.

Diferentemente do juizo de admissibilidade, que sofre o exame tanto no érgao de origem
quanto no de destino, o juizo de mérito ¢ realizado exclusivamente no 6rgao ad quem, excetuados
0s casos que envolvem retratagdo e hipéteses de recurso de competéncia originaria. Assim, ao

juizo que faz andlise do mérito e conteudo da impugnacdo, restam as alternativas de se lhe

324 Op. cit., vol. 11, p. 261.



reconhecer ou nio os fundamentos, o que implicard, ao fim e ao cabo, a reforma, anulagio e¢/ou

mantenca da decisdo vergastada.

IV. O RECURSO EXTRAORDINARIO E A QUESTAO DE REPERCUSSAO
GERAL CONSTITUCIONAL

Vimos que os recursos extraordinario e especial, como ndo poderia deixar de ser,
possuem caracteristicas peculiares, sofrendo por isso mesmo, um juizo de admissibilidade distinto
daquele comum reservado aos recursos ordinarios. Exigem, como regra, (i) o prévio esgotamento
das instancias ordinarias; (if) ndo se destinam a correcao de injusti¢a da decisdao, nem a revisao de
matéria de fato; (iii) apresentam sistema de admissibilidade bipartido; (iv) os fundamentos de
admissibilidade sdao constitucionais ¢ niao de lei ordinaria e (v) eventual execucdo feita na
pendéncia de seu exame é proviséria e nio definitiva’. Por essa simples razio é que sofrem um
filtro natural selecionador, evitando chegar as Cortes Superiores, questdes cuja solugdo devem
ficar, obrigatoriamente, a cargo das instancias ordinarias ou inferiores. Afinal, constituem-se em
recursos de exce¢io™’, que deveriam cingir-se a um nimero reduzido de casos.

Como alternativa de triagem de acesso de recursos ao STF, durante uma década, vigiu o
instrumento da “arguicio de relevancia”, instituido inicialmente pela Emenda Regimental n°. 3,
de 12 de junho de 1975, depois consagrada pela Emenda Constitucional n°. 7, de 1977, cuja
definicdo era encontrada no art. 327, § 1° do Regimento Interno daquela Corte, como sendo a
questdo que “pelos reflexos na ordem juridica, e considerados os aspectos morais, econdomicos,
politicos ou sociais da causa, exigir a aprecia¢do do recurso extraordinario pelo Tribunal”. Sobre

essa técnica, registrou o entdo Ministro VICTOR NUNES LEAL:

“Qualquer tipo de questdo que chegue a Corte Suprema sofre um processo preliminar de
triagem e somente sobrevive naqueles casos que a Corte considera suficientemente

importante ou significativos (important or meritorius) para justificar uma revisao.”(...)

325> MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso extraordinatio..., p. 127.
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Esse tema, até a entrada em vigor da Constituicio Federal de 1988 que ndo mais o
recepcionou, acarretou, de inicio, discussio na doutrina e jurisprudéncia quanto a sua natureza
juridica, tendo sido pacificado o entendimento de que a argui¢ao de relevincia nio se tratava de
recurso, mas sim de um expediente que buscava obter a admissibilidade do recurso extraordinario
junto ao STF, para hipéteses que, em principio, seriam excluidas de seu ambito’*’. Como
abordado no capitulo introdutério, a atual situagdo das Cortes Supetiores e 0 excessivo nimero
de processos distribuidos a cada dia, forcou o legislador a encontrar alternativas que pudessem
limitar esse acesso. Assim, a exemplo do mecanismo da argui¢do de relevancia e, certamente, pelo
fato de ndo mais haver a possibilidade de sua utilizagdo na pratica, o constituinte revisor, quando
da reforma do Judiciario (EC 45/2004), introduziu em nosso ordenamento, a técnica da
repercussio geral da questdo constitucional, de cuja demonstracio de existéncia, como preliminar,
fica atrelado o recurso para que possa ser conhecido pelo STF. RODOLFO DE CAMARGO
MANCUSO, langando questionamentos sobre o tema, cogita que a “repercussao geral da questao

L. - , R A s 59328
pode, em dltima analise, ser uma reentrée da argliciao de relevancia”

discorda EDUARDO DE AVELAR LAMY, ao referir que:

, posicdo, todavia, de que

“A argliicio de relevancia tinha objetivo de justificar o conhecimento do recurso
extraordindrio que nio seria admitido segundo as taxativas hipdteses de cabimento. Por
sua vez, a repercussio geral é instituto que possui o objetivo de possibilitar o nio-
conhecimento do mesmo recurso, caso possa nao haver reflexo da referida decisdo junto
a sociedade. Logo, o antigo instituto buscava a inclusio, enquanto o atual justifica a
exclusio, de feigdo bastante pragmatica: uma alternativa ao congestionamento do STF”
(“Repercussdo geral no recurso extraordinario: a volta da arglicido de relevanciar”, in
Reforma do judiciatio - primeiras reflexdes sobre a emenda constitucional n. 45/2004,

coord. Tereza Arruda Alvim Wambier et al, Sio Paulo: RT, 2005, p. 178)
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BARBOSA MOREIRA entende que a repercussio geral constitui “de certo modo, mas
em termos diferentes, a antiga ‘argiiicio de relevancia da questdo federal’, que a Corte Suprema,
no exercicio do poder entio constitucionalmente previsto, regulava em seu Regimento
Interno’”. Parece nio haver duvidas, portanto, tirante questoes conceituais, sobre a comunhio
de caracterfsticas de ambos os mecanismos, com o que, do mesmo modo como ocorria
anteriormente, incontornavel conhecer que a repercussiao geral constitui um evidenciado filtro de
acesso a Suprema Corte.

Como registramos anteriormente, o {1° do art. 543-A do CPC descreve a questio de
repercussiao geral, como sendo aquela relevante do ponto de vista econdémico, politico, social ou
juridico, e que, por essa razdo, ultrapasse os interesses subjetivos da causa sob julgamento. Essa
definicdo, ao que indica a doutrina, teria nascido do “conceito vago” do texto constitucional, em
razao, talvez, da complexidade da vida social e da impossibilidade dos cédigos regularem
restritivamente todas as situacdes geradas no dia a dia, a0 que caberia ao intérprete adequar o
sentido e vontade da lei da forma mais adequada a cada caso concreto™. De qualquer sorte,
parece-nos induvidoso que, na forma da lei, toda questdo juridica que for submetida a exame do
STF pela via do recurso extraordinario e desde que, obviamente, devidamente prequestionada nas
instancias ordindrias, somente serd conhecida naquela Corte se apresentar eco e ressonancia para
além do interesse direto e imediato (privado) das partes que compdem o litigio. Ou seja, se a
questdo em debate no recurso extraordinario e sua solugao pela Suprema Corte apresentar uma
intensidade expressiva junto a determinada coletividade, por exemplo, cumprira ser conhecida e

decidida essa insurgéncia. Sobre o tema, o magistério de MANCUSO:

“Esse “ir além” do interesse direto e imediato de recorrente e recorrido €, de resto, uma
basica caracteristica dos recursos de estrito direito, por isso mesmo ditos excepcionais,
permitindo hoje falar-se numa objetivagio do recurso extraordinario, por isso que nele

sobreleva a finalidade de interesse publico, sem embargo de que o STT, ao decidir o

329 Comentirios ao cédigo de processo civil, Rio de Janeiro: Forense, 20006, v. V, p. 591.
330 MANCUSO, Rodolfo de Camatgo. Recurso extraordinétio..., p. 211; LAMY, Eduardo de Avelar. Repercussio
geral..., p. 175.



mérito do recurso, deflagra o efeito substitutivo (CPC, art. 512)” (Recurso

extraordinario..., cit., p. 212)

Logo, questdes de wvalor econdémico-social, juridico-social, juridico-econdémica e
econdmica, constituem, evidenciadamente, temas de relevo geral e, por essa razio, devem ser
equacionadas pela Corte Suprema, em sua fun¢do uniformizadora do direito constitucional. A
exemplo disso, a escola de JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA, LUIZ RODRIGUES
WAMBIER e TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

“(...) essa repercussio geral devera ser pressuposta em ndmero consideravel de agbes
coletivas, s6 pelo fato de serem coletivas. Repercussao econémica haveria em agbes que
discutissem, por exemplo, o sistema financeiro da habitagdo ou a privatizacio de servicos
publicos essenciais, como a telefonia, o saneamento basico, a infra-estrutura, etc.
Repercussio politica haveria quando, por exemplo, de uma causa pudesse emergir decisio
capaz de influenciar relagdes com Estados estrangeiros ou organismos internacionais”
(“Repercussao geral e simula vinculante - relevantes novidades trazidas pela EC
45/2004”, in Reforma do judiciatio - ptimeiras reflexdes sobre a EC 45/2004, Sio Paulo:
RT, 2005, p. 377)

Estabelecidas essas premissas, passemos a sua adequagdo aos temas relativos ao direito de

propriedade industrial.

V. O RECURSO EXTRAORDINARIO DE QUESTAO RELATIVA A
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E A ARGUICAO DE REPERCUSSAO GERAL
Duvida alguma ainda persiste, de que os direitos de propriedade industrial “estio

enquadrados como direitos fundamentais e que atuam como vetores de orienta¢do e limitagdo a
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criagdo e exigéncia de novas regras””. Sdo, por isso mesmo, recepcionados em nossa Carta
Politica, através de dispositivo de conteudo programatico - porém, de eficicia imediata - que
condiciona aos limites estabelecidos na norma infraconstitucional o dever de atender-se o

interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e economico Pafs, como dita o art. 5°, XXIX da

CF/88:

“Art. 5°.

XXIX — a let assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua
utilizacdo, bem como protecio as criagoes industriais, a propriedade das marcas, aos
nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o

desenvolvimento tecnolégico e econémico do pafs.”

Como alertou com total clareza e razio, o advogado de escol MILTON LUCIDIO
LEAO BARCELLOS em sua notivel monografia sobre a matéria®, mostra-se absolutamente
imprescindivel encontrarem-se “os pontos de tensdo constitucional frente a realidade fatico-
juridica tendo em vista que, conforme destacado, o perfeito balanceamento entre os interesses
publicos e privados constitui-se um elemento imprescindivel apto a justificar o atual sistema de
propriedade industrial corretamente interpretado de acordo com os seus vetores axiolégicos”. Por
essa razdo, adverte esse autor sobre os questionamentos “a respeito dos beneficios mundiais ou
setoriais quanto ao tratamento da propriedade intelectual frente aos ideais desejados por cada Pais
ou grupo de pafses”, a fim de se chegar a2 uma conclusio concreta sobre o que, efetivamente,

nosso texto constitucional, projeta para a sociedade brasileira em temas de propriedade industrial.

Observa DENIS BORGES BARBOSA, ao comentar que, com o Alvara de D. Joao VI (28 de

abril de 1809), o Brasil seria “uma das quatro primeiras na¢des, no mundo” >

a ter uma legislacdo
sobre a propriedade industrial, norma essa, que teria sido, possivelmente, “o nosso primeiro

Plano de Desenvolvimento Econémico”. E sobre a relevancia da propriedade industrial nos

331 BARCELLOS, Milton Lucidio Ledo. Propriedade industrial & constitui¢do: as teorias preponderantes e sua
interpretagdo na realidade brasileira, Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007, p. 18.

332 Propriedade industrial & constitui¢do..., cit., p. 18/19.

33 Uma introducio a propriedade intelectual, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 4/5.



paises de economia de mercado, acentua o ilustre doutrinador que ela “sempre consistiu numa
série de técnicas de controle de concorréncia, assegurando o investimento de uma empresa em
seus elementos imateriais™*. Todavia, adverte que, de acordo com a regra politica de nosso pais,
a propriedade resultante das patentes e demais direitos industriais ndo seria absoluta, pois
somente existiria em razdo do interesse social e para propiciar o desenvolvimento tecnolégico e
econdmico, nio havendo espago para uma sistema neutro. Fica claro que nosso texto
constitucional, portanto, optou por movimentar-se no sentido de conceder um direito de
propriedade industrial ndo como decorréncia do estatuto fundamental humano, mas sim para
atender uma politica evidenciadamente econémica.

Alias, a propriedade industrial sempre esteve ligada aos interesses maiores da sociedade e
do desenvolvimento. Cite-se, a propoésito, SIR HUGH LADDIE, juiz de patentes do Supremo
Tribunal do Reino Unido, no preficio feito a obra “Propriedade intelectual e politicas de
desenvolvimento”, in Temas de direito industrial e da concorréncia, Buenos Aires: Ciudad

Argentina, 2005, v. 7, p. 27:

“Por uma parte - a parte do mundo desenvolvido - existe um poderoso grupo de pressido
integrado por aqueles que opinam que todos os direitos de propriedade intelectual
favorecem o comércio, sdo benéficos para a sociedade em geral e servem de catalizadores
para o progresso técnico. Argumentam que, se os direitos de propriedade intelectual sao
benéficos, quantos mais houver, melhor. Por outra parte - a parte dos paises em
desenvolvimento - ha um grupo de pressio que protesta ruidosamente que os direitos de
propriedade intelectual obstariam com toda probabilidade o desenvolvimento da industria
e da tecnologia locais, prejudicariam a populagido local e unicamente beneficiariam o
mundo desenvolvido. Argumentadm que, se os direitos de propriedade intelectual sio

prejudiciais, quantos menos houver, melhor.” (tradugio livre)

E muitos temas de interesse geral, relacionam-se diretamente com a protecdo de direitos

de propriedade industrial, dentre os quais, podemos citar: as patentes farmacéuticas e questdes de

33 Uma introdugio..., cit., p. 16.



saude publica; a agricultura e o acesso a recursos genéticos e cultivares; os conhecimentos
tradicionais das nagbes indigenas e as indicagOes geograficas; as diversidades bioldgicas; a
informatica, etc.

Tratando especificamente dos direitos de propriedade industrial e sua recep¢ao na norma
constitucional e de acordo com as teorias da propriedade intelectual criadas por WILLIAM
FISHER™, constatou MILTON LUCIDIO LEAO BARCELLOS™ que, para as patentes, a
protecio alcancada pelo constituinte originario restringe-se, exclusivamente, na figura do autor
como pessoalidade, fugindo a protecio do bem juridico, que, por sua vez, é assegurada as
criagbes industriais, marcas, nomes de empresas e outros signos distintivos. E, cita o autor,
também, “no que tange as patentes na area de biotecnologia aplicada ou relacionada ao ser
humano, que se deve estar atento para o principio fundamental da dignidade da pessoa humana
esculpido na Carta Magna de 19887%". Por sua vez, sobre as marcas e sinais distintivos, por
guardarem estreita relagdo quanto a origem e indicacdo para os consumidores, atrelar-se-iam
normas protetivas consumeristas e, por que nao, a livre concorréncia, estampada no art. 170, IV
do texto maior.

Dessa brevissima abordagem, nota-se, com absoluta suficiéncia, que os direitos de
propriedade industrial além de possuirem uma dic¢do especifica na Constituicdo da Republica, se
inter-relacionam com diversos vetores e garantias fundamentais, que convergem a um interesse
maior de desenvolvimento social, econémico e tecnolégico em nosso pais.

Na abordagem feita no item anterior, vé-se que, na forma do que manda a Constitui¢ao
Federal e a remissao dada pelo art. 543-A, § 1° do CPC, para que o recurso extraordinario seja
conhecido pela Suprema Corte, é essencial a demonstragio de que a matéria nele debatida e
contida seja de tamanha reverberacio na sociedade - renove-se, no ponto de vista econémico,

politico, social ou juridico - que justifique seu julgamento excepcional.

335 Theorties of intellectual proprerty in Stephen Munzer. New essays in the legal and political theoty of property,
Cambridge University Press, 2001.
Disponivel em http://www.law.harvard.edu/Academic_Affairs/coursepages/tfisher/.
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337 Propriedade industrial & constitui¢io..., cit., p. 51.



Cumpre consignar, nesse ponto, uma distingdo necessaria. Quando a Constituicio e a
norma ordinaria exigiram a presenca de uma questio de repercussio geral em determinado
recurso extraordinario, motivadora de pronunciamento pela Suprema Corte, ndo o fizeram em
relagio ao mérito da causa em si. O conceito de questio de repercussio geral deve ser
reconhecido como sendo de conteudo “predominantemente politico, no melhor sentido
(inclusive no senso de “politica judiciaria”) >,

Com efeito, muito embora a repercussao geral apresente-se sob o ponto de vista de um
mecanismo processual relativo ao juizo de admissibilidade do recurso extraordinario, ndo se pode
deixar de reconhecer que se trata, sim, de uma concessao ao Supremo Tribunal Federal de um
poder politico de definir, a seu alvitre, a linha de politica judiciaria que ird adotar, pois passara a
estabelecer parametros claros e especificos daquilo que ird ou ndo enfrentar, em razdo da
importancia meritéria direta na sociedade relevante. E, ainda que se entenda como uma politica
secundaria, certo é que ao STF se deu um mecanismo extremamente delimitador da
recorribilidade.

B dizer, a repercussio geral serd avaliada em razio dos aspectos metajuridicos, nio se
confundindo com o préprio mérito do recurso extraordinario, por que essa analise ¢ feita para
admissibilidade recursal (CF/88, art. 102, § 3° c¢/c CPC, art. 543-A, § 2°). A avaliagio da
repercussiao geral deve ser feita de modo neutro em relagdo ao aspecto meritério da controvérsia
exarado no apelo excepcional, razdo pela qual, alids, constitui-se de uma preliminar arguivel
secundum eventum. Ou seja, nada impede que o STF conheca da relevancia da matéria em
discussido e da necessidade de sua intervencdo para dizer o direito, porém, no mérito, julgue pelo
improvimento do extraordinario por nio haver violagio de preceito constitucional.

Regra geral, as questOes atinentes a propriedade industrial, sdo estabelecidas sob o ponto
de vista da discussio de direitos privados, em que ndo haveriam, em tese, interesses de
transcendéncia. Registre-se, desde ja, que as ag¢oes envolvendo a participagao do INPI serao
avaliadas num segundo momento.

Nos primeiros casos, de um lado, estaria o titular de um direito de propriedade industrial

lancando mio dos meios previstos no ordenamento patra sua tutela (CF/88, art. 5°, XXXV e

338 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso extraordinario..., p. 203.



XXIX, Lei 9.279/96, att. 207), v.g., para prote¢ao do uso exclusivo de uma determinada marca ou
para impedir terceiro de utilizar, de forma desautorizada, um determinado objeto protegido por
patente ou desenho industrial. Do outro, estaria o ofensor, aquele que cometeu o suposto ilicito
contra esse direito de propriedade industrial, e que, por tal motivo, poderia ser capitulado pelas
sancOes legais correspondentes. Figuras parcelares nesses exemplos, sdo as agoes de cessagio de
uso, indenizacio, inibitérias, etc., civeis e criminais, cujo objetivo imediato repousaria,
essencialmente, na prote¢do do direito de propriedade industrial em si mesmo e coibi¢io do
evento ilicito, ilegal e danoso.

Essa conclusdo, de que os conflitos de interesses nesses casos se resolveria na esfera dos
direitos privados, dentre outros, foi adotada no REsp 247.630/PR, publicado no DJ de
11/06/2001, em que se entendeu ser da competéncia exclusiva da Justica Comum Estadual, a
solucio para conflito de interesses em a¢do ordindria para impedir uso de marca, ainda que nio
registrada no INPL. Também no REsp 152.243/SP, publicado no DJ de 08/03/1999, em que
determinou-se essa competéncia (Justica Estadual) para feito entre empresas privadas em torno
de nome comercial. Veja-se, também, o julgado do CC 16.767/SP, publicado no DJ de
22/11/1999, em que o Supetior Tribunal de Justica estabeleceu a competéncia da Justica Comum
Estadual para julgar acio indenizatéria movida por ex-empregado contra antiga empregadora, por
alegada utiliza¢do indevida de método de produgio grafica por ele inventado.

Em que pesem as solugdes judiciais supra referidas penderem para questdes processuais
de jurisdicdo, a validade de seus exemplos estio no fato de que, quando os conflitos de interesses
envolvem questdes atinentes a propriedade industrial, a discussdo cinge-se as esferas privativas
dos interessados (leia-se, litigantes). Claro, merecendo a ressalva de que essa orientagio ¢ aplicavel
as hipoteses de pretensoes e agles ja referidas.

Para hipéteses como essas e restritivamente, parece-nos realmente ser de dificilima
alegacdo e demonstragio, que um eventual julgamento manejado por uma instancia ordinaria (ou
até mesmo pelo STJ), que tenha avancado em contrariedade a algum preceito constitucional
justifique o oferecimento de um recurso extraordinario ao STF, de modo a superar o obstaculo
preambular da repercussio geral. Com efeito, salvo engano, nio se extrai que das discussdes

travadas no ambito das a¢des de infracdo, de cessagdo de uso (obrigacio de ndo fazer), de



indenizagdo, etc., quer na esfera civil, quer criminal, qualquer tipo de relevancia ou carga de
reverberagdo suficientes para suplantarem os limites do interesse claramente subjetivo na solu¢do
desses conflitos, a fim de motivarem o enfrentamento pelo STF do recurso extraordinario sobre
seu demais requisitos de admissibilidade (tempestividade, prequestionamento, reexame de fato,
etc.) e/ou seu métito.

Neste exato sentido, alids, duas sdo as premissas estabelecidas na prépria lei da
proptiedade industrial (Lei 9.279/96) que nos permitem chegar a opinido ora registrada: (a) a
primeira, ditada pelo art. 199 ao convecionar, expressamente, que nos crimes contra a
propriedade industrial (Titulo V), a persecucao judicial opera-se mediante queixa-crime, ou seja,
por acdo penal de iniciativa privada do ofendido (CP, att. 100, § 2° e CPP, art. 30), com a
ressalva, evidentemente, dada aos crimes dos art. 191, quando a agdo penal serd publica; (b) a
segunda, aferfvel pela letra do art. 207, que garante ao prejudicado o direito de ajuizar as acOes
civeis que entender e julgar cabiveis. Alids, por essa razdo é que o julgamento da matéria
“propriedade industrial” no STJ, estd a cargo da Secdo de Direito Privado, por for¢a do que
dispde o art. 9°, § 2°, VI, de seu Regimento Interno.

De tal sorte que, por mais relevante que venham a ser as discussoes travadas no ambito
desses processos judiciais, ndo temos duvida alguma quanto a inexisténcia de repercussiao geral
que justifique o enfrentamento pela Suprema Corte de recurso extraordinario por eventual e
alegada vulneragio de preceito constitucional. Nao ha interesse publico, em qualquer que seja a
sua escala de grandeza, que transcenda a esfera privativa do embate de direitos de propriedade
industrial para as hipéteses supra ventiladas.

Todavia, para nio incorrermos em algum tipo de erro acionado pelo leitor, somos
obrigados a efetuar ressalvas sobre nosso posicionamento. F evidente que a arguicio da questio
de repercussio geral ¢ feita caso a caso (talvez af a valvula motivadora desse mecanismo), ou seja,
como ja referido, segundo o evento em discussao. Nada impede, portanto, que diferentemente
das conclusdes que aqui chegamos, possa um determinado caso judicial envolvendo discussio
privada sobre direitos de propriedade industrial ter acesso a Suprema Corte, por haver

demonstragdo de repercussio geral. Isso hd de ficar claro. O que consideramos neste trabalho, no



entanto, ¢ a persecucio judicial sobre direitos de propriedade industrial, em vista, exclusivamente,
da praxe, da regra geral e das configuracoes contidas na lei especial.

Alids, ndo podemos deixar de citar notavel precedente do Superior Tribunal de Justiga,
REsp 3.230/DF, de lavra do eminente Ministro SALVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA,
publicado no DJ de 01/10/1990, em que ressaltou-se que “no estagio atual da evolugido social, a
protecio da marca nio se limita apenas a assegurar direitos e interesses meramente individuais,
mas a propria comunidade, por proteger o grande publico, o consumidor, o tomador de servigos,
o usuario, o povo em geral, que melhores elementos tera na afericdo da origem do produto e do
servico prestado”. Referido Ministro, além de processualista de escol, revelava-se em seu oficio
judicante, um visionario. Nao hd duvidas de que ndo sé a protecdo a marca, mas ao sistema de
propriedade industrial como um todo tende a protecdo dos interesses em geral. Isso é o que esta
estampado nao sé em nossa Carta Politica (art. 5°, XXIX), como na prépria norma de direito
matetial (Lei 9.279/96, art. 2°, caput).

No entanto, e pedindo a vénia devida, para fins de demonstragao da repercussiao geral
atualmente exigida para o conhecimento de recurso extraordinario, tal argumento nio nos é de
todo absoluto e wvalido. A simples protecio de mercados, de consumidores, promovida
indiretamente, por exemplo, pela tutela de uma determinada marca registrada, em nosso
entendimento, ndo ¢é causa suficiente para pronunciamento excepcional pela Corte Suprema, por
mais significativo e importante, repetimos, que o seja para o litigio. Mas nio temos uma opinido
tdo negativista sobre as hipéteses envolvendo litigios de propriedade industrial que podem causa
grande repercussio a sociedade.

Para tanto, e af voltamos ao que dissemos antes - as agdes que contam com a participacio
do INPI serdo avaliadas num segundo momento - podemos transportar os estudos para essa
parcela, e renovar citacdo ja feita, “no que tange as patentes na area de biotecnologia aplicada ou
relacionada ao ser humano, que se deve estar atento para o principio fundamental da dignidade da
pessoa humana esculpido na Carta Magna de 1988,

Esse nos parece um classico exemplo de caso envolvendo um direito de propriedade

industrial (patentes de biotecnologia) que por sua prépria natureza e esséncia, contemplam em



seu bojo, uma série de caracteristicas peculiares que extravasam os limites do interesse privativo
daqueles que possam fazer parte de um eventual conflito, transcendendo as portas do objetivo
comum. Nio somos expertos na arte e na técnica especifica desse tipo de patentes, porém, o
simples motivo de haver um litigio, por exemplo entre um pretenso inventor ou titular de um
pedido ou patente dessa natureza, para com um terceiro, especialmente o INPI, em que se podera
estar debatendo a patenteabilidade ou ndo, constitui causa relevante do ponto de vista social e que
pode, por que ndo, afetar diretamente o desenvolvimento tecnolégico da nacdo, além,
evidentemente, do principio fundamental e irrecusavel apontado pelo referido autor.

Outras figuras, alids, podem se identificar nesse diapasio.

A primeira delas, sem prejuizo de outras que existam ou possam existit secundum
eventum litis, é aquela encontrada no art. 68 da Lei 9.279/96, que trata da licenca compulséria de
patente quando o titular exerce os direitos dela decorrentes de forma abusiva ou, através dela,
praticar atos de abuso de poder econémico. Os casos judiciais envolvendo essa questio, sio, sem
sombra de duvidas, de alta relevancia social e econémica, como a prépria lei assim orienta, e se vé
também da manifestagigo de DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA,

ao referitem sobre a infracio a ordem econOmica:

“(...) necessidade de o abuso ja ter sido reconhecido anteriormente ao requerimento de
licenga compulséria, em decisio administrativa pelo 6rgdo competente - CADE
(Conselho Administrativo de Defesa Econémica) - com base na Lei n°. 8.884 que regula
as infragées contra a ordem econdémica (...)” (Comentarios a lei da propriedade e

correlatos, Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2001, p. 155)

Nesse mesmo caminho sio os casos previstos no art. 71 da Lei 9.279/96, de licenga
compulsoéria temporiria e nio exclusiva, quando houver necessidade por for¢a de emergéncia
nacional ou interesse publico, que nos faz lembrar das chamadas “quebras das patentes” para
medicamentos anti-aids, promovidas pelo governo brasileiro em razio de desavencas de valores

cobrados pela titular do privilégio, que estaria afetando a sociedade como um todo. Sem querer
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entrar no mérito dessa discussio especifica, ndo temos duvida de que tal hipdtese, na
eventualidade de que viesse (ou venha) a ser travada no Judiciario, contempla fatores de interesse
social muito além da esfera privativa do(a) titular da patente, justificando a possibilidade de haver
uma enfrentamento de recurso extraordinario pela Suprema Corte em razdo da existéncia de
repercussio geral sobre a mesma. A propésito, texto publicado na revista COMCIENCIA,
publicacio eletronica de jornalismo cientifico, editada pelo Labjor da Universidade Estadual de

Campinas - Unicamp, datado de 25/07/ 2001

“Fatores sociais, no entanto, podem eventualmente prevalecer sobre esse aspecto
econémico de motor do desenvolvimento, colocando em discussdo a possibilidade de
quebra de patente. Um desses fatores é a grande defasagem tecnoldgica dos pafses
periféricos em relacio aos paises desenvolvidos, e o seu baixo poder de compra para
adquirir os produtos de ultima geracdo fabricados pelos grandes centros econémicos.

No caso especifico das patentes de medicamentos para o tratamento de Aids, o aspecto
social de maior impacto é a dizima¢do de um povo que nio tem recurso financeiro para
arcar com os custos da medicacdo. No continente africano, a epidemia da doenga atingiu
numeros tdo alarmantes que a discussio sobre o preco dos medicamentos praticado pelos
laboratérios internacionais sensibilizou a opinido publica mundial. Em pafses como a
Africa do Sul, o aspecto social da epidemia de Aids chega a ter grande impacto
econdmico, pois se trata de uma redugio drastica da forga de trabalho daquele pais.

Paises periféricos, que apesar de suas grandes contradi¢oes sociais, possuem uma razoavel
producio cientifica e um certo acompanhamento dos avangos tecnolégicos gerados nos
paises ricos, podem se beneficiar dessa discussio em torno das patentes. E o caso da India
e do Brasil, que tém investido nos dltimos anos em pesquisa e desenvolvimento na area
de produtos farmacolégicos.

Tal como ocorreu no processo de industrializacio do Brasil, na década de 50, através da
substituicdo de importagbes, a politica brasileira de incentivo a produgio de

medicamentos genéricos para o tratamento da Aids pode gerar um crescimento da

340 http://www.comciencia.bt/especial/pataids/pataidsO1.htm. Consulta feita em 27/02/2009.



industria de farmacos no Brasil, com novos investimentos em P&D. Além disso, o pais
consegue nio s6 uma enorme economia de divisas como pode passar da condi¢io de

importador para a de exportador de medicamentos anti-Aids.”

Esses sdo casos de reverberagao social e econdémica, sem qualquer sombra de divida.

Destacamos também os casos previstos no art. 75 da Lei 9.279/96, relativos as patentes
que tratem de matéria de interesse a defesa nacional, como ¢é o caso, v.g., das construtividades e
arranjos técnicos relacionados a industria armamentista. Na forma desse dispositivo, fica
assegurado “ao Estado o direito de intervir no processamento de pedidos de patente e/ou na
exploragio de patentes que envolvam invengdes que possam afetar a defesa nacional” **. Ora, a
simples interven¢do do Estado na administracdo dos processos relativos a concessdo ou nio de
patentes dessa natureza justifica a repercussiao geral que os litigios daf decorrentes irdo enfrentar
no Judiciario, cujo conhecimento e julgamento, ao nosso ver, nio podem ser alijados da Suprema
Corte em seu offcio uniformizador maior, politico e constitucional. Caso, portanto, de
importancia social e economica.

Como mencionamos atras, o STJ ja sinalizara pelo contorno eminentemente privado das
discussdes entre ex-empregado contra antiga empregadora, por alegada utilizagdo indevida de
método de producdo grafica por ele inventado, para as denominadas “invengdes e modelo de
utilidade realizadas por empregado ou prestador de servico” estabelecidas no Capitulo XIV,
Titulo I, da Lei 9.279/96. No entanto, mesmo para esse tipo de patente, verificamos uma figura
parcelar que, em algum momento, pode caracterizar a presenca do interesse social e econémico
que tome propor¢do maior e para além da motivagio privada. E o que se encontra disposto no
art. 93, que dispensa o mesmo tratamento que ¢ dado aos demais participes desse tipo de
processo inventivo (empregado, empregador e prestador de servigo), as entidades da
Administracio Publica (direta, indireta, fundacional, federal, estadual ou municipal).

Logo, sempre que pender uma determinada causa relativa a patenteabilidade de inventos
ou modelos de utilidade realizados ao abrigo desse Capitulo e dispositivo e que se apresente

secundum eventum litis com caracteristicas especiais que afete a esfera publica, haverd questio de



relevancia passivel de ser conhecida pelo STF. Cumpre acentuar, ainda, que a regulamentagio das
invencoes desenvolvidas por servidos da Administragao Puablica ficou estabelecida pelos arts. 3° a

5° do Decteto 2.533/98, justificando, mais uma vez, a relevancia do tema.

VI. CONSIDERACOES FINAIS

O mecanismo criado por emenda constitucional e limitador do acesso a Instancia
Suprema somente para as causas de grande relevancia econémica-social, juridica-social, juridica-
econdmica e econdmica, constitui uma alternativa, sem qualquer sombra de duvida, a crise
atualmente existente nas Cortes Superiores.

Todavia, ha que se atentar para que esse filtro ndo acabe revertendo num elemento de
obstaculo a prestagio jurisdicional e ao exame de lesao a direito (CF, art. 5°, XXXV),
especialmente em considerando a funcdo uniformizadora do direito constitucional e federal
atribuida aqueles Tribunais.

Por mais excepcionais que sejam os casos envolvendo direitos de propriedade industrial
que possam aterrissar na Corte Suprema, certo é que, na pequena parcela existente, regra geral,
havera um justo e legitimo interesse de ordem moral, politica, econémica e social que permita seu
exame ¢ enfrentamento, dentro dos limites tracados da arguicio de relevancia ou de questdo de

repercussio geral.

34 DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA, Comentitios..., cit., p72.
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