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A PREJUDICIALIDADE EXTERNA PARA SUSPENSAO DO PROCESSO
DE INFRACAO A PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Pedro Zardo Junior

Resumo: Nas acdes envolvendo conflitos de propriedade industrial € bastante usual,
como estratégia de defesa, serem questionadas as validades dos certificados de
registros perante a justica federal, ou mesmo, em situacdes especificas debater sua
validade nos proprios autos da acao judicial na qual se discute a infracéo, trazendo-
se na necessidade de estabelecer o panorama sobre a competéncia para dirimir tais
conflitos e a andlise se este questionamento é apto a decretacdo da prejudicialidade
externa, inserido como uma das condi¢des para a suspensao do processo nos termos
do artigo 313 do Cdédigo de Processo Civil, demonstrando sua evolucgéo histérica, seus
conceitos juridicos, sua insercdo em nosso ordenamento juridico, as diferentes
proposicdes doutrinarias e sua aplicabilidade atualmente, notadamente sobre os
critérios que devemos observar para aplicacdo do instituto, tendo em vista sua
influéncia na efetividade e celeridade da justica.

Palavras-chave: Suspensdo processual. Prejudicialidade externa. Propriedade

industrial. Acdo de nulidade. Acéo de infracdo. Competéncia.

In Inttelectual Property lawsuit is quite usual, as a defense strategy, to question the
validity of registration certificates before the federal court, or even, in specific
situations, to debate their validity in the case records of the lawsuit in which the
infringement is discussed, bringing up the need to establish an overview of the
jurisdiction to resolve such conflicts and analyze whether this questioning is suitable
for the decree the Procedural Suspension, inserted as one of the conditions for the
suspension of the process under the terms of article 313 of the Code of Civil Procedure,
demonstrating its historical evolution, legal concepts, insertion in our legal system, the
different doctrinal propositions and its applicability nowadays, notably on the criteria
that we must observe for the application of the institute, in view of its influence on the
effectiveness and speed trial .

Keywords: Procedural suspension. Priority issue. Intelectual property. Nullity lawsuit.
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01. INTRODUCAO

O presente trabalho tem como objetivo principal analisar a prejudicialidade
externa em acgdes que envolvam propriedade industrial, prejudicialidade contida
no processo civil brasileiro como uma das causas de suspensdo do processo
dentro das regulacdes dadas a espécie em seu artigo 313, uma vez que esse
instituto do direito processual civil € peca fundamental para a efetividade e
celeridade da justica.

Trata-se de um tema que ainda desperta questionamentos quanto sua
efetividade imediata, por conta da auséncia de uniformizacéo dos entendimentos
jurisprudenciais e frente ao reconhecimento da existéncia de causa prejudicial,
ao passo que existiram questionamentos sobre outras questdes de direito muito
importantes, notadamente por conta das situa¢cdes praticas impostas a militancia
judicial que enfrentam tais questfes, tais como prestigiar o titular de um direito
vilipendiado frente a disputa, judicial ou extrajudicial, quanto a validade do titulo
a que se quer exclusividade.

Na mesma linha, sobre o tema residiu importante discussédo, ainda
guando da vigéncia das disposicGes dadas pelo artigo 265 do codigo Buzaid,
uma vez que o foco da discussao era o prestigio aos certificados de registros
emitidos de forma regular pelos respectivos érgaos publicos competentes, tal
como um patente concedida, o qual continua a produzir seus efeitos juridicos de
forma plena, até que ulterior decisdo judicial transitada em julgado ou
determinacao liminar impasse aquele titulo a sua invalidade, o que ainda geraria
outros impasses, tais como a extensdo dos efeitos juridicos promovidos pelos
certificados de registros anulados se efetivamente poderiam ser considerados
validos, ou ainda se tal anulacéo teriam efeito ex tunc.

A0 nosso ver, trata-se de importante instituto que, ao menos por conta dos
estudos vinculados ao objetivo a que se pretende este trabalho, ou seja, sua
aplicabilidade em a¢des que envolvem conflitos de propriedade industrial, n&o
fora objeto de maiores discussdes pela doutrina especializada, mas sempre foi
objeto de importantes discussdes em ambito judicial, cuja conclusao majoritaria
gue alguns tribunais alcangcaram, quanto a aplicacdo da suspensao processual

em casos de prejudicialidade externa, ainda € objeto de controvérsias quando



de sua aplicacdo aos casos praticos em atengdo ao disposto no artigo 927 do
codex processual vigente em nosso pais.

Logo, em que se pesem os trabalhos de grandes doutrinadores do
processo civil brasileiro quanto a matéria, ousaremos em discordar por vezes
sobre suas conclusdes, concordar por outras no mesmo sentido, para que
estabelecamos as nossas conclusdes sobre tema de relevo em nosso
ordenamento processual, uma vez que dele é lancado mao para o

estabelecimento de estratégias de cunho concorrencial.

02. HISTORIA

As hipéteses de suspensdo do processo, incluindo-se causas de
prejudicialidade externa esta presente no direito processual civil brasileiro desde
a primeira edicdo do Codigo de Processo Civil, em 1939. Desde entéo, ela tem
sido objeto de estudo e discusséo por parte da doutrina e dos tribunais, e sua
conceituacao e aplicacdo foram sendo aperfeicoadas ao longo do tempo.

Desde a primeira edicdo do Codigo de Processo Civil, tem-se que a
prejudicialidade externa deveria ser concebida como uma questao pretérita a ser
resolvida antes do prosseguimento do processo principal ou adjacente, a fim de
evitar decisbes conflitantes. Neste sentido, mesmo sendo uma questao
notadamente secundéria ao objetivo principal da demanda, a questéo prejudicial
sempre causaria impacto sobre a decisao da questao principal.

Ao longo do tempo, a conceituacéo de prejudicialidade externa foi sendo
aperfeicoada e ampliada, passando a incluir questdes incidentais e questdes que
precisavam ser resolvidas antes do prosseguimento do processo, mesmo que
nao tivessem relacéo direta com a questao principal.

No Cddigo de Processo Civil de 1973, a suspensao de um processo civil
era regulamentada pelo artigo 265. Em linhas gerais, o0 artigo estabelecia que o
processo poderia ser suspenso nos seguintes casos: 1. Quando houvesse
necessidade de esclarecimento de questdes de direito ou de fato que afetassem
a deciséo da causa: Nesse caso, a suspensdo do processo era necessaria para
gue pudesse ser realizada uma investigacao mais aprofundada sobre questbes
relevantes para a decisédo da causa. 2. Quando houvesse necessidade de

prestacao de informacdes por parte de outra autoridade ou pessoa: Nesse caso,



a suspensao do processo era necessaria para que fosse possivel ouvir a
autoridade ou a pessoa em questao antes de prosseguir com o julgamento da
causa. 3. Quando houvesse necessidade de espera de decisdo de outro
processo que afetasse a decisdo da causa: Nesse caso, a suspensao do
processo era necessaria para que se aguardasse a decisdo de outro processo
gue pudesse afetar a decisdo da causa.

A partir dos anos 80, a suspensao processual passou a ser amplamente
utilizada, especialmente como uma ferramenta para a gestdao de conflitos
processuais e para a protecdo da seguranca juridica, culminando com a
manutencdo de institutos e a inclusdo de novas hipéteses com o advento do
Caddigo de Processo Civil atual, o qual entrou em vigor no ano de 2015.

As novidades percebidas no ano de 2015 estdo assentadas nas
disposicbes dadas pelo inciso IV do artigo 313, o qual traz a previsao sobre a
admissdo de incidente de resolucdo de demandas repetitivas, instrumento
processual de formacao jurisprudéncia vinculativa inovador.

Da mesma forma, conceitua que serda objeto de suspensdo dos
processos, quando se discutir em juizo questdo decorrente de acidentes e fatos
da navegacao de competéncia do Tribunal Maritimo, incluso novo inciso VII, do
mesmo artigo.

Ainda sem correspondéncia ao cédigo de Buzaid, verificamos a insercéo
do 823 incisos | e Il, ainda do artigo com a determinagcdo para que se nao
ajuizada acdo de habilitacdo, ao tomar conhecimento da morte, o juiz
determinara a suspensao do processo e observara o seguinte: | - falecido o réu,
ordenara a intimagao do autor para que promova a citacao do respectivo espalio,
de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar,
de no minimo 2 (dois) e no maximo 6 (seis) meses; Il - falecido o autor e sendo
transmissivel o direito em litigio, determinard a intimacdo de seu espdlio, de
guem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgacao
que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessao
processual e promovam a respectiva habilitagdo no prazo designado, sob pena
de extingcdo do processo sem resolucdo de mérito.

Com esse ritmo de inovacédo, o legislador trouxe algumas importantes
limitacbes quanto a temporalidade da suspensdo, notadamente quanto a sua

extensdo, inovando com as disposi¢cdes contidas no artigo 315, 82° o qual
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determina: “§ 2° Proposta a agdo penal, o processo ficara suspenso pelo prazo
maximo de 1 (um) ano, ao final do qual aplicar-se-a o disposto na parte final do
§ 19%

Atualmente, a prejudicialidade externa € um conceito fundamental no
direito processual civil brasileiro, sendo amplamente utilizada por tribunais e
juristas para a resolucéo de questbes complexas e para a protecdo da seguranca
juridica. Sua importancia e aplicacdo sédo reconhecidas como uma forma de
evitar decisGes conflitantes e de garantir que as questdes secundarias sejam

resolvidas antes do prosseguimento do processo principal.

03. DESENVOLVIMENTO

Antes de adentrarmos as hipéteses ditas como prejudiciais externas,
importante passo a ser dado neste estudo é a identificacdo de como se torna
espécie da suspensao processual preconizada pelo codigo de 2015, com a
distincdo daquilo que se torna prejudicial e aquilo que deveria ser preliminar,
situacdes juridico processuais distintas.

Pontes de Miranda?!, ao difundir os conceitos de prejudicial e de preliminar
devem ser diversos, usou a expressao questdes prévias para designar o género,
abrangente das preliminares e prejudiciais. Contudo, mesmo frente a sua
enorme genialidade, foi claudicante quanto a suas defini¢cdes, sendo, por vezes,
com entendimentos que as questdes prejudiciais “sdo, quase sempre, questdes
de mérito”, pois “se ligam ao decisum e sem as quais nenhuma resposta poderia
ser dada sem que o juiz as ‘decidisse’, ora consignando que “as questdes
prejudiciais ou sdo de ordem necessariamente processual e operam como
excecgodes ou tém, também, conteudo material”.

Enrico Tullio Liebman?, para conceituar as questdes relacionadas a
necessidade de suspensao do processo delimitou-as, como género de “questao
prévia”, as quais classificou como sendo aquelas estranhas ao mérito, ao passo

que as questdes vinculadas ao mérito da demanda seriam as “prejudiciais”.

1 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentarios ao Codigo de Processo civil. Rio
de Janeiro: Forense, 1974. t. 5, p. 169.

2 LIEBMAN, Enrico Tullio. Manuale di diritto processuale civile: principi. 5. ed. Milano: Giuffre,
1992.v. 1, p. 172.
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Ao analisar as mesmas questdes, Ada Grinover?® consignou as questdes
prévias de preliminares — “questdes indispensaveis para a obtencdo do
pronunciamento jurisdicional” — e as subdividiu em preliminares de rito ou
processo e preliminares de mérito. Quanto as prejudiciais, dividiu-as em
prejudiciais em sentido lato, também denominadas preliminares, e prejudiciais
em sentido estrito, que sdo questdes relativas a outros estados ou a outras
relacdes juridicas, que poderiam ser objeto de um processo autbnomo.

Parece-nos bastante evidente que as questdes prévias ou preliminares
seriam as mesmas situagoes precedentes que envolveriam o deslinde da acéo
seja por questdes de mérito ou ndo, ou seja seriam o0 género para o qual o atual

cbdigo de processo civil se refere como causas de suspensao do processo.

3.1. Causa de suspensao do processo como género

Tem-se como as causas de suspensao do processo, todas as situacdes
juridicas que envolvam a conclusdo de mérito de uma acgéo judicial, ou seja,
situacOes processuais ou extraprocessuais que resultardo necessariamente de
uma andlise acurada, seja nos proprios autos, ou seja em autos distintos, as
quais resultam em uma concluséo juridica com relacdo direito ao objeto daquela
demanda.

Para Teresa Arruda Alvim?, a suspensdo do processo €&, a rigor e como
regra, uma situacdo absolutamente indesejada. Veda-se a pratica de qualquer
ato processual, se se tratar de suspensao propria, na medida em que é certo
afirmar que o autor quer, quando propde a acdo, é que o curso do processo, pelo
procedimento que ao tipo de questdo seja destinado pela lei, ndo sofra
interrupcdes ou crises, mas que caminhe em direcdo ao alcance de sua
finalidade, que € a sentenca de mérito. Ainda que se trate de situacao
temporaria, como efetivamente o €, na qual atos processuais ordinarios nao séo
praticados, é algo que, em regra, foge aos padrdes de normalidade convenientes

para 0 processo. Dissemos que apenas atos ordinarios ndo séo praticados

8 GRINOVER, Ada Pellegrini. Agdo declaratoria incidental. Sdo Paulo: Revista dos Tribunais,

1972, p. 23.
4 ALVIM, Teresa Arruda. TITULO Il — Da Suspens&o do Processo. In Primeiros comentarios ao
cbdigo de processo civil [livro eletrdnico] / Teresa Arruda Alvim ... [et al.]. -- 3. ed. -- S&o Paulo :

Thomson Reuters Brasil, 2020.
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porque, excepcionalmente, podera ocorrer a pratica de atos processuais tidos
por urgentes, nos termos do que dispde o artigo 314.

Cassio Scarpinella Bueno® define a suspenséo processual como:

a suspensdo do processo, como visto, € sua paralisagdo total e
temporéaria. Pede-se vénia pela repeticdo expressédo anteriormente
empregada, mas durante a suspensdo do processo, fica este em
“estado de repouso”. Significa isto dizer que, estando suspenso o
processo, nenhum ato podera nele ser praticado. Alias, foi exatamente
por isso que se estabeleceu a distincdo entre os casos de suspenséo
prépria (em que realmente o caso fica parado) e suspenséo impropria
(em que ha, tdo somente, vedacdo a pratica de alguns atos
processuais). Por forgca do préprio conceito de suspenséo do processo,
durante 0 tempo em que O processo estiver suspenso ndo sera
possivel a pratica de qualquer ato processual (com a ressalva dos
urgente, de que se tratara adiante). E é disso que trata o art. 314,
afirmando categoricamente — mas com a ressalva ja mencionada — a
vedacdo a pratica de atos processuais durante a suspensdo do

processo.

Na esteira dos ensinamentos da doutrina que baliza o entendimento das
relacBes processuais em nosso ordenamento, ainda destacamos as licdes de

Nelson Nery Junior®:

+ 2. Suspensao. E hipétese de processamento anormal do processo de
cognicdo, que se concretiza em uma solugdo de continuidade na
evolucao do iter processual (Carpi-Colesanti Taruffo-Giussani. Comm.
breve CPC 6, 295, p. 1010). < 3. Fato juridico. A suspensao do
processo da-se pela tdo s6 ocorréncia de um dos fatos juridicos
nomeados na norma comentada e, portanto, independe de qualquer
outra medida judicial. O fato deve ser comunicado ao juizo para as
providéncias cabiveis e inicio da contagem dos prazos processuais. ¢
4. Atos e prazos processuais. Durante a suspenséo do processo nao
podem ser praticados atos processuais e nao corre nenhum prazo. Os

prazos processuais que ja haviam se iniciado ficam suspensos e,

5 Bueno, Cassio Scarpinella. Comentarios ao Codigo de Processo Civil : volume 1 (arts. 12 ao
317) / Cassio Scarpinella Bueno (Coordenador). — S&o Paulo : Saraiva, 2017. Pg. 981

6 Nery Junior, Nelson Cdédigo de Processo Civil comentado [livro eletronico] / Nelson Nery Junior,
Rosa Maria de Andrade Nery. -- 3. ed. -- S&o0 Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018. Pg 841
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cessada a suspenséo do processo, recomecam pelo tempo que restar.
Caso seja praticado algum ato processual durante a suspenséo, esse

ato sera nulo, salvo se nao tiver trazido nenhum prejuizo a qualquer

das partes. V. CPC 314.

Cumpre-nos destacar importante alerta firmado por Humberto Theodoro
Junior’, com o qual comungamos, no sentido de que a suspensédo do processo
depende de um comando judicial, ou seja, por mais que as circunstancias
delineadas através da legislacéo processual indique ser uma situagéo de simples
chancela, essa declaracao deve ser objetiva quanto aos fatos e fundamentos em
gue esta se aplicando uma determinacdo que visa o0 desinteresse das partes

quanto a celeridade da decisao de mérito que se busca, vejamos:

A suspensdo sempre depende de uma decisdo judicial que a ordene,
pois o comando do processo € do juiz. Essa decisdo, todavia, é
meramente declarativa, de sorte que, para todos os efeitos, considera-
se suspenso o processo desde o0 momento em que ocorreu o fato que
a motivou e ndo apenas a partir de seu reconhecimento nos autos. O
término da suspensdo é automatico naqueles casos em que haja um
momento preciso, fixado na prépria lei (como na hip6tese de arguicdo
de suspeicdo regulada pelo art. 146, § 2°, II), ou no ato judicial que a
decretou (como no caso em que se defere a paralisacao do feito por
prazo determinado). Sendo, porém, impreciso o termo da suspenséo
(tal como se passa em situacao de motivo de forca maior), a retomada

da marcha e dos prazos processuais dependerd de uma nova

deliberacéo judicial e da consequente intimacg&o das partes.

Suspensdao do processo como género adotado pelo Cédigo de Processo
Civil vigente compreende ao estado de circunstancias juridico-processuais
capazes de altear o curso natural das decisbes em um processo, promovendo
sua paralisagcdo por determinado periodo de tempo, no qual ndo poderdo
existrem movimentacbes processuais ordinarias, com excecdo as

extraordinarias e urgentes.

7 Theodoro Janior, Humberto, 1938 - Curso de direito processual civil / Humberto Theodoro
Janior. — 59. ed. rev., atual. e ampl. — Rio de Janeiro: Forense, 2018. Pg. 757/758
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3.2. Espécies de suspensdao processual

Feitas as consideracgdes iniciais necessarias ao entendimento quanto ao
campo do processo civil ao qual estamos adentrando, ainda entendemos
importante destacarmos, mesmo que de forma superficial, as hipéteses em que
o legislador entendeu por bem destacar como sendo de elevada relevancia nas
relacfes processuais.

Como j& abordado, em nossa legislacdo processual atual, as hipoteses
guanto a suspenséao do processo estdo devidamente catalogadas no artigo 313
do cédex processual.

A primeira condicdo imposta pelo cédigo para a suspensdo de um
processo se estabelece pela condicdo da morte ou pela perda da capacidade
processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu
procurador, a qual é ressaltada por Scarpinella Bueno® a ser lida com as

disposicoes do §1° do artigo 313:

Ocorrendo a morte de qualquer das partes, ficard suspenso o processo
a partir do momento do falecimento, e até que se promova a habilitagcao
do espdlio ou de seus sucessores. O §1° do art. 313 estabelece que a
suspensao se dara “nos termos do art. 689", por forca do qua
‘[p]roceder-se-a a habilitacdo nos autos do processo principal, na
instdncia em que estiver, suspendendo-se a partir de entdo, o
processo. A leitura conjugada desses dois dispositivos pode dar a
impressao de que a suspensdo do processo por forca da morte ndo se
da de imediato, mas apenas a partir do momento em que iniciado o
procedimento de habilitacdo. Assim ndo é, porém a suspensdo do
processo se da desde o momento da morte, e qualquer
pronunciamento judicial sera, no caso, meramente declaratério da

suspensao.

Passo adiante, estabelece ainda o artigo 313 do Cdodigo de Processo Civil
que também podera ser suspenso o processo pela convencédo das partes. Trata-
se de dispositivo que engloba as situagfes transacao processual, visando a

atender aos anseios dos proprios jurisdicionados, restando ao juizo sua

8 Op. Cit. Pg. 972
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aplicacado de forma imediata, observando as disposi¢cées do 84° do mesmo
artigo, desde que, por evidente, se a declaracdo da vontade das partes nao for
de encontro as proibicdes legais.

Em seu inciso lll, o artigo 313 determina que 0 processo sera suspenso
pela arguicdo de impedimento ou de suspei¢cdo, momento em que nos chama a
atencdo Nelson Nery® para o fato de que a suspensdo, nesses casos, €
necessaria porque 0s atos processuais praticados pelo juiz impedido ou suspeito
podem ser reputados nulos, caso tenham sido praticados apds o motivo que
ensejou o reconhecimento do impedimento ou da suspeicado (CPC 146 88 5° e
6°). Porém, é preciso que sejam expressamente declarados os efeitos em que o
incidente é recebido. A suspensédo nao é automatica (CPC 146 § 2°).

No que tange a suspensao do processo pela admissédo de incidente de
resolucdo de demandas repetitivas, gostariamos de trazer ao presente estudo,
as licdes contidas na obra Codigo de Processo Civil Comentado de José Miguel
Garcia Medinal®, o qual estabelece de forma bastante objetiva que admitido o
incidente de resolucdo de demandas repetitivas, ficam suspensos 0s processos
pendentes. O prazo da suspensédo, em principio, € de até um ano, no caso (cf.
arts. 980 e 982 do CPC/2015). A respeito, cf. comentario aos arts. 980 e 982 do
CPC/2015.

Ademais, ainda sobre essa espécie de suspensdo do rito processual,
comungamos com 0s ensinamentos da doutrina, quanto a necessaria aplicacdo
das disposicdes dadas pelo artigo 980, caput e paragrafo unico, do Cddigo de
Processo Civil, em que somente poderiamos admitir a ultrapassagem deste
prazo processual com a decisdo fundamentada do relator do incidente de
resolugcdes de demandas repetitivas.

Chegando ao coracao do quanto pretendemos concluir, identificamos as
hipéteses em que o artigo 313 determina a prejudicialidade pertinente a
suspensao processual, sendo a qual a sentenca de mérito: a) depender do
julgamento de outra causa ou da declaracéo de existéncia ou de inexisténcia de

relacdo juridica que constitua 0 objeto principal de outro processo pendente; e

9 Nery Junior, Nelson. Cadigo de processo civil comentado [livro eletrénico] / Nelson Nery Junior,
Rosa Maria de Andrade Nery. -- 6. ed. -- Sdo Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Pg 953

10 Medina, José Miguel Garcia. Codigo de processo civil comentado [livro eletrdnico] / José Miguel
Garcia Medina. -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- S&o Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021.
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b) tiver de ser proferida somente apés a verificacdo de determinado fato ou a
producdo de certa prova, requisitada a outro juizo, sendo certo que essas
hipoteses serdo melhor abordadas a frente, deixamos para 0 momento oportuno
suas definigoes.

O legislador ainda se preocupou em inserir neste artigo importante
hipotese de suspenséo do processo, sendo aquela em que ocorre por motivo de
forca maior, aquela em que o Cdédigo Civil vigente emoldura em seu artigo 393,

com comentarios de José Miguel Garcia Medinal?:

Forca maior. Greve. Caso fortuito ou de forga maior, nos termos do art.
393 do CC/2002, “verifica-se no fato necessario, cujos efeitos ndo eram
possiveis evitar ou impedir’ (a respeito, cf. 0 que escrevemos em
Cadigo Civil comentado cit., em coautoria com Fabio Caldas de Aradjo,
comentario ao art. 393 do CC/2002). A “justa causa” € motivo para
suspensdo do prazo processual (cf. comentario ao art. 223 do
CPC/2015, cujo § 1.° dispde que é assim considerado “o evento alheio
a vontade da parte e que a impediu de praticar o ato”). Tem-se decidido
que o movimento grevista de advogados da parte ou de servidores
técnicos que os auxiliam ndo é motivo para suspensdo do processo
(STJ, AgRg no Ag 979.774/MG, 5.2 T., j. 09.06.2009, rel. Min. Napole&o
Nunes Maia Filho; STJ, AgRg no AgRg no REsp 854.737/RS, 5.2 T., |.
03.03.2009, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima; STJ, AgRg no Agin
1.214.985/DF, 1.2 T.,j. 17.12.2009, rel. Min. Hamilton Carvalhido, RT
895/245). Evidentemente, esse ponto de vista ndo pode prevalecer,

caso 0 movimento grevista diga respeito a serventuarios do Poder

Judiciario.

Identificamos também as disposi¢cdes dadas pelo inciso VII, do artigo 313,
0 qual estabelece a aplicacdo de suspensao processual quando se discutir em
juizo questéo decorrente de acidentes e fatos da navegacéo de competéncia do
Tribunal Maritimo, ou seja, aquela relacionada ao transporte maritimo em geral.

Adicionalmente, com o advento da lei federal 13.363, de 2016, ainda
foram inseridos os incisos IX e X, ao artigo 313, com disposi¢des de ordem social
que impingem na suspensao do processo, sendo elas pelo parto ou pela

concessao de adocao, quando a advogada responséavel pelo processo constituir

11 Op. Cit.
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a Unica patrona da causa, e quando o advogado responsavel pelo processo
constituir o Unico patrono da causa e tornar-se pai.

Por fim, mas ndo menos importante, por estarmos diante de um dispositivo
de lei processual que n&do exauri as possibilidades de causas suspensivas dos
processos judiciais, o artigo estabeleceu que ainda ha a possibilidade de
suspensdo do processo nos demais casos que este Coédigo regula, onde
chamamos a atencéo para as hipoteses contidas nos arts. 75, 76, 110, 146, 221,
346, 687,921, 1 e 1.004, CPC/15; arts. 277 a 287, RISTF; arts. 272 a 282, RISTJ,
bem como para as disposi¢des do préoprio Codigo de Processo Civil, ao instituir
em seu artigo 315 que se o conhecimento do mérito depender de verificacdo da
existéncia de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspenséo do processo até
que se pronuncie a justi¢ca criminal.

Desta feita, restam estabelecidas as hipéteses onde se entendem
juridicamente viaveis a suspensédo dos processos, sendo momento oportuno de
atentarmos ao entendimento sobre questdes prejudiciais externas, inseridas no

rol estabelecido pelo artigo 313 do Cdadigo de Processo Civil.

3.3. Prejudicialidade externa a ensejar a suspenséo processual

Para a melhor identificacdo das questbes postos como causas de
suspensao processual, definimos que a prejudicialidade externa no processo
civil brasileiro € um conceito que se limita a influéncia de uma decisédo judicial
proferida em um processo sobre outro processo, distinto do principal. Em outras
palavras, a prejudicialidade externa ocorre quando uma decisdo tomada em um
processo é utilizada como referéncia em outro processo, mesmo que estes
sejam distintos.

Para Medinal?:

Suspende-se 0 processo, quando necesséria a definicdo de questédo
prejudicial erigida a objeto litigioso de outra causa pendente. Trata-se
de questdo prejudicial externa a causa, mas a ser decidida em

julgamento de pedido (isso é, erigida a objeto litigioso) em outro

12 Medina, José Miguel Garcia. Cédigo de processo civil comentado [livro eletrénico] / José Miguel
Garcia Medina. -- 6. ed. --S&o Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022. 6 Mb ; ePub. 6. ed. em e-
book baseada na 8. ed. impressa.
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processo, que ndo tramite perante juizo criminal (se for esse o caso,
podera incidir o disposto no art. 315 do CPC/2015). Ja se decidiu que,
“havendo continéncia e prejudicialidade entre os embargos do devedor
e a acao exoneratéria de débitos, ndo tendo sido reunidos os feitos
oportunamente para julgamento conjunto, cabivel é a suspenséo dos
embargos, nos termos do art. 265, IV, a, do CPC [de 1973]" (STJ, REsp
392.680/RS, 4.2 T., j. 16.04.2002, rel. Min. Barros Monteiro). A essa
prejudicialidade externa ja se deu sentido amplissimo: “3. A agao
rescisoria do julgado revela nitido carater prejudicial em relagdo ao
cumprimento do aresto rescindendo, o que, por si sO, na avaliagao
quantum satis do juizo poderia conduzi-lo a suspensdo por
prejudicialidade da efetivacdo da deciséo judicial (art. 265, | a lll, do
CPC [de 1973]). 4. Deveras, a aplicagdo subsidiaria da regra da
execucao extrajudicial ao cumprimento da sentenca, torna incidente o
art. 791, do Codex Processual [de 1973], que determina a suspensao
da execugdo nos mesmos casos em que se susta a marcha do
processo de conhecimento (arts. 791, Il, c/c 475-R, ambos do CPC [de
1973]). 5. Inocorre error in procedendo na suspensdo do cumprimento
do titulo judicial, quando o mesmo restou rescindido por aresto do E.
STF, no cognominado caso Apadeco, sujeito, apenas, aos embargos
declaratorios” (STJ, RMS 21.741/PR, 1.2 T., . 02.10.2008, rel. Min. Luiz
Fux; no mesmo sentido, STJ, REsp 926.843/PR, j. 28.09.2010, rel. Min.
Mauro Campbell Marques). Decidiu-se que o prazo legal previsto para
a suspensdéo (no CPC/2015, cf. § 4.° do art. 313, correspondente ao §
5.9 do art. 265 do CPC/1973) ndo pode ser excedido, ainda que a
prejudicial externa ndo tenha sido resolvida (STJ, REsp 777.235/SP,
52T.,]. 04.02.2010, rel. Min. Laurita Vaz). Sobre questéo prejudicial,
cf. comentario aos arts. 203 e 514 do CPC/2015.

Nas observacdes de Nery!s,

Prejudicialidade. O caso do CPC 313 V a descreve situagdo na qual
existe uma relacéo de prejudicialidade entre dois processos, a qual, na
doutrina italiana (no caso do CPC ital. 295, semelhante ao dispositivo
ora em comento), costumava ser visualizada apenas quando o efeito
juridico, cuja avaliacdo representa o antecedente logico da pronuncia,

possa ser objeto de um juizo autbnomo e se refira apenas em parte

13 Nery Junior, Nelson. Cédigo de processo civil comentado [livro eletrdnico] / Nelson Nery Junior,
Rosa Maria de Andrade Nery. -- 5. ed. -- S&o Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020.6 Mb ;ePub
5 ed. e-book baseada na 19 ed. impressa
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aos elementos constitutivos do direito que é feito valer em juizo. Esse
€ um dos requisitos necessarios para o reconhecimento da suspensao
em casos que tais, além de alguns outros: a causa prejudicial deve
estar pendente; 0s sujeitos, em ambos 0s processos, devem estar
legitimados a participacdo nas acles e estas devem ter sido
promovidas em presenca de um legitimo interesse (Carpi-Colesanti-
Taruffo-Giussani. Comm.breve CPC6, 295, p. 1012). Prova pendente
em outro processo. Neste caso, vale destacar o disposto no CPC 377,
segundo o qual esta hipétese, se envolver carta precatdria ou rogatoria,
ou pedido de auxilio direto, sé suspende de fato o0 processo caso as
provas a serem nelas produzidas sejam imprescindiveis e as cartas

tenham sido requeridas antes da decisdo saneadora.

Na mesma linha Silas Silva Santos!4:

O inciso V trata da suspensédo pela dependéncia de julgamento de
outra causa pendente ou verificacdo de fato ou producéo de prova em
outro juizo, chamadas pela doutrina de prejudicialidade externa. Por
guestao prejudicial compreende-se a questdo de mérito logicamente
anterior a questéo principal debatida nos autos. O Superior Tribunal de
Justica possui entendimento no sentido de que “a suspensado do
processo ante a existéncia de prejudicialidade externa com outra
demanda néo possui carater obrigatdrio, cabendo ao juizo local aferir
a plausibilidade da paralisagao consoante as circunstancias do caso”
(STJ, 32 T., Agint no REsp 1.416.941/ES, Rel. Min. Marco Aurélio
Belizze, j. 21.02.2017, DJe 07.03.2017). De acordo com a previsdo
contida no § 4° a suspensdo ndo podera ser superior a um ano.
Excepcionalmente, entretanto, persistindo o motivo que ensejou a
suspensao, ja se reconheceu a possibilidade de renovacao do prazo
por igual periodo (STJ, 42 T., AgRg no REsp 742.428/DF, Rel. Min.
Honildo Amaral de Mello Castro, j. 15.12.2009, DJe 02.02.2010).

Notadamente, tratam-se as hipéteses de prejudicial externa, aguelas em
gue questdes marginais ao discutido em uma demanda teriam potencial para

interferirem no curso das conclusdes a se firmarem na demanda originaria.

14 Comentérios ao codigo de processo civil [livro eletrénico] : perspectivas da magistratura /
coordenacdo Silas Silva Santos...[et al.]. -- 2. ed. -- S0 Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020.
6 Mb ; ePUB
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Neste sentido, nos surgem muitas questbes vinculadas a esta
necessidade, especialmente quanto a necessidade de cumulagcéo de acbes, o
gue necessariamente desencadeia uma série de guestionamentos a serem
superados antes mesmo de serem propostas as demandas que guardam relagéo
entre si, iniciando pelas questbes processuais até questdes de mérito, avaliagdo
de competéncia, oportunidade, marcos temporais e tantas outras questdes que
advém do simples fato de uma demanda ter interdependéncia de outras

guestdes que naquele momento ainda ndo podem serem resolvidas.

3.4. Espécies de Suspensdo Processual

Devidamente regulamentada pelo Cédigo de Processo Civil, a
prejudicialidade externa pode ser de trés tipos: autbnoma, heterbnoma e
instrumental. Sendo que a 1. Prejudicialidade Auténoma: E aquela em que a
deciséo proferida em um processo € aplicada diretamente a outro processo, sem
a necessidade de novo julgamento. 2. Prejudicialidade Heterdbnoma: E aquela
em que ha a necessidade de um novo julgamento para a aplicacdo da decisdo
anterior em outro processo. 3. Prejudicialidade Instrumental: E aquela em que a
decisédo proferida em um processo € utilizada como meio de prova em outro
processo.

A primeira questdo que nos vem em mente € se existira a possibilidade
de a prejudicialidade consistir na hipotese de ser uma questdo que possa ter
uma decisdo administrativa ou extrajudicial, tais como questdes advindas de
certificados de registros exarados pela administracao publica, relacdes juridicas
de direitos decorrentes de processos administrativos ou cartoriais.

Contudo, ao que nos parece, trata-se de uma relacéo juridica que ocorre
guando: a) existe uma relacdo de subordinacao l6gica e juridica entre a causa
prejudicada e a prejudicial; b) estiver presente a possibilidade de influéncia da
lide prejudicial na questédo final da lide prejudicada; c) bem como ser possivel
que a lide prejudicial se constitua objeto de processo autbnomo.

Ademais, ndo podemos deixar de observar que todos os atos praticados
em nossa sociedade estao subordinados a revisao pelo poder judiciario, quando

provocado para tanto.
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O ato administrativo — espécie de ato juridico — € toda manifestacéo
unilateral de vontade da administracdo publica que, agindo nessa qualidade,
tenha por fim imediato resguardar, adquirir, modificar, extinguir ou declarar
direitos, ou, ainda, impor obrigacées aos administrados ou a si propria.

Esse & um dos temas mais estudados no ambito do direito administrativo
e, da mesma forma, um dos mais frequentes nas acles ajuizadas contra a
administracdo publica. Em razdo do poder discricionario da administracdo, nem
todas as questdes relativas ao ato administrativo podem ser analisadas pelo
Judicidrio — que, em geral, esta adstrito a analise dos requisitos legais de
validade, mas também deve aferir o respeito aos principios administrativos, como
os da razoabilidade e da proporcionalidade.

Logo, é perceptivel que uma questdo tida controvertida em &ambito
administrativo e que constitua objeto de uma ac¢&o judicial, ndo pode ser
considerado como argumento juridico valido a constituir causa de suspenséo
processual por prejudicialidade externa.

Ha que existir uma questdo adjacente apta em processo autbnomo cujo
mérito deva ser resolvido antes do encerramento da acao principal, tal como se
discute a legalidade de um titulo, frente a acdes que tentam aplicar a sua
executoriedade.

Ainda, em questdes intrinsecas a sua constituicdo, entendemos que as
questdes de cada um dos processos devam estar vinculadas exclusivamente a
questbes de ordem material, ndo sendo possivel ventilar como tais
possibilidades as de vicios no processo. Desta forma, consoante ao quanto
determina artigo 503, 8 1.°, do CPC de 2015, a decisdo sobre a questdo
prejudicial ndo é alcancada pela coisa julgada material no processo principal,
devendo ser efetivamente decidida em processo autbnomo para assim alcancar
sua finalidade.

Relevante esclarecer que a prejudicialidade pode se dar também entre
uma pretenséo executiva e uma pretensao cognitiva, ou seja, ndo formal, sendo
certo que a questado prejudicada, quando atingida pela coisa julgada material no
processo de conhecimento, ndo podera ser rediscutida em outro processo. Logo,
ainda que a questao prejudicial, objeto de um novo processo, tenha sido apenas
conhecida naquele primeiro processo, ndo podera nesse Nnovo processo ser

rediscutida a questédo prejudicada novamente, porque nao se pode destruir o
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bem juridico emergido daquele primeiro processo em estando revestida a
sentenca respectiva pela autoridade da coisa julgada.

Contudo, se a prejudicialidade ocorre entre a pretensdo executiva e a
pretensdo de conhecimento, a questéo prejudicial, discutida em um processo de
conhecimento, podera atingir a execugéo — causa prejudicada. E o que ocorre
guando, finda a execucéao, a parte ingressa com ac¢ao de restituicdo por perdas
e danos. Nesse caso, a causa prejudicada é atingida porgue néo ha coisa julgada
na execugao.

Sendo as questdes prejudiciais aquelas aptas a constituirem objeto de
processo autbnomo, deve-se admitir que todas as demais questbes que
prescindirem desse requisito de autonomia serdo questfes preliminares ou
prejudiciais l6gicas. Assim, a principio, somente ocorrem prejudiciais juridicas de
mérito, ndo se podendo admitir prejudicialidade juridica de rito, devendo-se
excluir questdes meramente processuais e referentes as condi¢cdes da acéao.
Tais questdes, a priori, ndo poderdo ser objeto de processo autbnomo, e, se

prejudicialidade houver, serd meramente ldgica.

3.5. Prejudicialidade externa, conexao e litispendéncia

Feitas as definicbes quanto a espécie das prejudicialidades externas
aptas a suspenderem o curso do processo, concluimos em linhas gerais que se
trata daqueles casos em que uma demanda depende, ou potencialmente
dependeria, da resolucdo de uma causa adjacente para a sua conclusao.

Neste sentido, parece-nos um tanto quanto obvio termos como norte se
tratar de situacfes que culminariam com a necessidade de serem reunidas por
conta dos institutos da litispendéncia ou mesmo conexao de processos.

Contudo, vale a distingdo das situacdes juridico processuais a que cada
um desses institutos estédo vinculados, notadamente quando existem questdes
de ordem intrinsecas e extrinsecas a cada uma das hipoteses onde encontramos
reunidos, necessariamente, as mesmas partes, as mesmas causas de pedir e/ou
mesmos pedidos, bem como a natureza do objeto juridico que se pretende

discutir, o que influenciard, inclusive, em questées de competéncia.
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3.5.1. Litispendéncia

No que concerne a litispendéncia, € importante conceituarmos como
litispendéncia, conforme definem os paragrafos 1°, 2° e 3° do artigo 337 do CPC,
fendmeno processual que ocorre quando duas agées que possuem as mesmas
partes, as mesmas causas e 0s mesmos pedidos sdo ajuizados, fazendo com
gue existam dois processos simultaneos sobre um mesmo tema.

Trata-se de hipotese de preliminar processual em que o réu, antes mesmo
de discutir o mérito da acdo, deve demonstrar de forma objetiva que se trata de
acado em que seu objeto, as partes e os pedidos ja estdo sendo discutidos em
outra demanda, cuja citacdo dos envolvidos se tenha dado de forma regular a
constituicdo do processo.

Neste sentido, nos ensina Nelson Nery!® que:

Ocorre a litispendéncia quando o réu é citado validamente (CPC 240
caput) para a acdo. A litispendéncia faz com que seja proibido o
ajuizamento de uma segunda acdo, idéntica & que se encontra
pendente, porquanto a primeira receberé a sentenca de mérito, sendo
desnecesséaria uma segunda ac¢do igual a primeira. O CPC 337 § 3.°
diz que ocorre a litispendéncia quando se reproduz acao idéntica a
outra que ja estd em curso. As ac¢des sdo idénticas quando tém os
mesmos elementos, ou seja, quando tém as mesmas partes, a mesma
causa de pedir (préxima e remota) e 0 mesmo pedido (mediato e
imediato). A citacdo valida é que determina 0 momento em que ocorre
a litispendéncia (CPC 240 caput). Como a primeira ja fora
anteriormente ajuizada, a segunda acdo, onde se verificou a
litispendéncia, ndo podera prosseguir, devendo ser extinto 0o processo
sem resolucdo do mérito (CPC 485 V). Nao havia litispendéncia entre
procedimentos de jurisdicdo voluntéria, justamente porque ndo havia
lide e, consequentemente, a sentenca néo fazia coisa julgada material
(CPC/1973 1111). O fato de o CPC/1973 nao haver sido repetido no
atual Codigo nada modificou, pois, a inexisténcia de lide continua a ter
como consequéncia a inexisténcia de coisa julgada quanto a sentenca
proferida nos procedimentos de jurisdicao voluntaria. A propositura da
acdo, que ocorre no momento da distribuicdo ou do despacho da

peticdo inicial (CPC 312), ndo tem como efeito a determinacdo da

15 Op. Cit — livro digital
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litispendéncia, que s6 ocorre com a citagdo valida (CPC 240 caput).
Em sentido contrario, entendendo que ha a litispendéncia “de um
processo, desde o momento de sua instauracdo (CPC/1973, art. 263)
[CPC 312]": Marcato-Marcato. CPC Interpretado, coment. 1.5

CPC/1973 301, p. 936. V., acima, coments. CPC 312.

Ainda aponta Nery que a coisa julgada, apesar de aparecer no mesmo
dispositivo da litispendéncia, constitui situacéo juridica distinta, na medida em
gue ha um julgamento prévio quanto ao que se esta discutindo no novo processo,
envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, ocorrendo, portanto, a
coisa julgada quando se reproduz acédo idéntica a outra que ja foi julgada por
sentenca de mérito de que ndo caiba mais recurso. Como a lide ja foi
solucionada, o processo da segunda acéo tem de ser extinto sem resolucao do
mérito (CPC 485 V). Caso seja proferida uma segunda sentenca, em
desobediéncia a essa regra, podera ser rescindida por forca do CPC 966 IV.

Por essa abordagem, verificamos que ndo se poderia admitir a
litispendéncia de acbes que envolvam objetos juridicos que, apesar de
relacionados, trata-se de situacfes em que envolveria pedidos distintos, ou seja,
nao seriam reunidos por litispendéncia processos em que, apesar de as partes
serem as mesmas, se discutir a validade de um titulo frente aos efeitos juridicos

gue 0 mesmo gera e a imposicao da obrigacao de respeita-los.

3.5.2. Conexao

Segundo o art. 55, caput, do CPC/2015, “Reputam-se conexas 2 (duas)
ou mais ac¢des quando Ihes for comum o pedido ou a causa de pedir.”. Preferiu-
se, corretamente, a substituigdo do termo “objeto”, constante do art. 103 do
cbdigo Buzaid, por “pedido”, muito mais técnico e coerente.

Aproveitando ainda os ensinamentos de Nery, diante dos conhecidos
elementos da acéo (partes, pedido e causa de pedir), a conexao aparece entre
demandas que tenham o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir (requisitos
alternativos), isto €, que, no fundo, tratem da mesma relacéo juridica, da mesma

lide socioldgica subjacente ao processo.
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Complementando que é causa de modificagdo da competéncia relativa
(CPC 54). Duas ou mais ac¢les serdo conexas quando |lhes for comum o pedido
ou a causa de pedir (préxima ou remota) (CPC 55). O acolhimento desta
preliminar faz com que o juiz remeta 0s autos ao juizo prevento, ou, se ele for o
prevento, que requisite 0s autos do outro juizo por onde corre a agdo conexa. O
objetivo da conexao é a reunido das a¢des para receberem julgamento conjunto,
evitando-se decisdes conflitantes (CPC 55 § 3.°). Com base nesse CPC 337 VIII
pode, ainda, ser alegada a continéncia (CPC 56) como preliminar de contestacao
que, se acolhida, ensejard também a reunido das ac¢bes para julgamento
conjunto (CPC 57).

Nesse sentido, o art. 55, § 2°, € muito claro ao dispor que havera conexao
e reunido de demandas para julgamento conjunto, salvo se uma delas ja houver
sido sentenciada (v. Enunciado n° 235 da Sumula do STJ), também nos casos
de: i) execucao de titulo extrajudicial e acdo de conhecimento relativa ao mesmo
ato juridico; e ii) execucdes fundadas no mesmo titulo executivo.

Observamos, desta forma que a natureza da prejudicialidade consiste na
amarracdo entre duas ou mais relacdes juridicas de direito material, com uma
relacdo juridica prejudicial e uma relacdo juridica prejudicada, subordinada
aguela, onde sdo estabelecidos os nexos, a prejudicialidade seria um mero
reflexo dessas relagées juridicas materiais, conforme explica Barbosa Moreira'®.

A relacdo de prejudicialidade estabelece-se porque ha um vinculo entre a
guestdo subordinante e a questdo subordinada. Nao se trata apenas de uma
anterioridade cronologica, mas de uma relacdo de dependéncia entre duas
relacdes juridicas de direito material, podendo ser entendida a prejudicialidade
externa como uma espécie de conexdo através de seu vinculo com o direito
material.

Naquelas causas onde se identificam as conexfes reside uma parcela
substancial de questdes que precisam ser decididas em conjunto, para que néao
sobrevenham decisdes conflitantes.

Por tal motivo, reside no § 3° do mesmo dispositivo legal, uma regra que
busca trazer ainda mais elasticidade para as hipéteses de reunido de demandas

para julgamento conjunto e prestigiar, em verdade, a verdadeira esséncia

16 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Questdes prejudiciais e coisa julgada. Rio de Janeiro: Borsoi,
1967, p. 37-38.
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valorativa que sempre esteve por trds dessas hipéteses, qual seja: impedir a
prolacédo de decisdes conflitantes e contraditorias envolvendo a mesma relacao
juridica, sendo certo que tal relacéo juridica deixa expresso que nao € necessario
que haja conexdo entre 0s processos, no sentido técnico-juridico, mas tao-
somente que sejam protegidos os valores da seguranca juridica, da isonomia e
da confianca, este ultimo expressamente referido no art. 927, 8 4°, do CPC/2015.
Nas palavras de Teresa Arruda Alvim’, Maria Lucia Lins CONCEICAO,
Leonardo Ferres da Silva RIBEIRO e Rogerio Licastro Torres de MELLO:

Precitado § 3° do art. 55, ao permitir a reunido de causas mesmo sem
que estas guardem relacdo de conexidade entre si, acabou por
reduzir a relevancia da precisdo na delimitacdo do conceito de
conexdo, primando justamente por sua elasticidade, o que serve ao
prestigio de sua belissima esséncia: evitar a contradicdo entre
pronunciamentos judiciais e fomentar a economia processual. (...) A
mensagem legislativa é clara: se para a reunido de causas sequer
exige-se obrigatoriamente a constatacdo da conexao (§ 3° do art. 55
do CPC/2015), evidencia-se que o 6rgédo jurisdicional devera ser
flexivel e ampliativo para fins de estabelecimento da conexao,
fomentando-se o quanto possivel o julgamento conjunto de
demandas que de alguma forma se relacionem, evitando-se decisdes

conflitantes entre si.

Logo, observamos que a conexdo é um instituto juridico muito mais amplo,
estabelecendo a possibilidade de existir apenas pelo fato de uma questédo
prejudicial em relacéo a outra, gerar decisdes juridicas conflitantes, consistindo
em situacdo que descontrolada podera gerar prejuizos no sistema processual, 0

que fora notadamente alertado por Luiz Dellore?'s:

(...) parece-nos que o dispositivo deve ser interpretado de forma
restritiva, de modo a n&o inviabilizar o julgamento dos processos, pois
a reunido de milhares de demandas acarretaria muita demora para a
instrugdo e julgamento. Ou seja: esta inovacdo ndo se aplica a
situacdes de massa, pois para isso existe o instrumento do IRDR.

17 Primeiros comentarios ao novo codigo de processo civil: artigo por artigo, Sdo Paulo: RT, 2015,
p. 123.
18 Teoria geral do processo, Sao Paulo: Forense, 2015, p. 201
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Assim, comungando as melhores definicdes sobre a matéria, entendemos
gue a prejudicialidade é um fenbmeno que obriga a existéncia de duas causas
conexas, ou seja, tenham uma origem comum no plano do direito material.

Neste sentido, a possibilidade de existrem demandas distintas que
possuem potencial de gerarem decisdes conflitantes entre si, através de uma
subordinacéao légica e necessaria decorrente da mesma relacao juridica material,
se torna suficiente para o provimento jurisdicional que demanda a reunido das

demandas.

3.6. Prejudicialidade externa em processos que envolvem Propriedade

Industrial

Antes de adentrarmos ao objeto focal de nossos estudos, até mesmo para
gque possamos colocar nosso interlocutor na mesma pagina que nos
encontramos sobre os entendimentos relacionados ao ramo do direito que se
dedica a valorar e desenvolver as propriedades industriais, tragaremos algumas
definicbes sobre tais instituto, deveras valoroso na defesa dos direitos dos
consumidores e, por tal motivo, desenvolvido no ambiente empresarial,
passando pelas marcas, patentes, desenhos industriais, modelos de utilidade e
alguns de seus reflexos vinculados a concorréncia desleal.

Podemos caracterizar a propriedade industrial como o ramo do direito que
esté inserido dentro do género propriedade intelectual, a qual engloba as obras
literarias, artisticas e cientificas, as interpretacfes dos artistas intérpretes e as
execucdes dos artistas executantes, aos fonogramas e as emissfes de
radiodifusdo, as invencbes em todos os dominios da atividade humana, as
descobertas cientificas, aos desenhos e modelos industriais, as marcas
industriais, comerciais e de servico, bem como as firmas comerciais e
denominacdes comerciais, a protecao contra a concorréncia desleal e todos os
outros direitos inerentes a atividade intelectual nos dominios industrial, cientifico,

literario e artistico.
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Em nosso ordenamento juridico a propriedade industrial remonta aos idos
de 1883, quando da participacdo da Convencéo de Paris'®, deu origem ao hoje
denominado Sistema Internacional da Propriedade Industrial, e foi a primeira
tentativa de uma harmonizagé&o internacional dos diferentes sistemas juridicos
nacionais relativos a Propriedade Industrial.

Isto porque, trata-se de um ramo do direito tido como transnacional, onde
as nacoes, preocupando-se com o trafego de mercadorias ao redor do mundo
desde muito tempo tem se debrucado em questdes relativas a harmonizagéo de
sistemas para a preservacao, ndo apenas das concorréncias leais, mas também
para a preservacao dos direitos relativos aos seus consumidores, vinculados aos
interesses empresariais, culminando com a evidente manutencdo de suas
riquezas em seus respectivos territorios.

Neste sentido, com a reunido de paises das mais diferentes regiées do
planeta, os quais possuem as mais diversas culturas, costumes, legislacoes,
desde advento das transacfes internacionais se procurou estabelecer
regramentos basilares para o exercicio da industria e do comércio, respeitando-
se as mais diversas formas de consumo.

A partir deste momento, com a fixacdo de grupos empresariais ao redor
do mundo e a crescente preocupagdo para que as empresas pudessem operar
suas tecnologias, marcas, criagdes industriais etc., observou-se a necessidade
de um incremento das condicBes para que os paises fixassem regras de
regulacbes sobre tais propriedade a garantir uma equalizacdo global de
comportamento.

Esta equalizacdo se deu de forma tao eficiente ao longo dos ultimos 150
anos que na normatizacao atual da Organizacdo Mundial do Comércio, para que
um pais passe a fazer parte desse bloco, uma de suas obrigacfes, passa pela
necessidade de aderir aos tratados internacionais sobre a matéria, englobando-
se a mencionada Convencao da Unido de Paris (CUP), como também O Acordo
TRIPs (em inglés: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights, em portugués: Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade

Intelectual Relacionados ao Comércio) é um tratado Internacional, integrante do

19 https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf - Consultado
em 25.02.2023
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conjunto de acordos assinados em 1994 que encerrou a Rodada Uruguai e criou
a Organizacdo Mundial do Comércio.

Essas aspiracOes, sempre foram comungadas por nosso pais, o qual é
considerado um dos principais agentes na contribuicdo para o desenvolvimento
da protecdo da propriedade intelectual, onde se engloba a propriedade industria,
sendo certo que em nosso ordenamento juridico a CUP fora incorporada através
do Decreto n® 1.355, de 30 de dezembro de 1994, ao passo que o TRIPs é
incorporado ao nosso sistema legal através do Decreto n°® 1.355, de 30 de
dezembro de 1994.

Importante salientar que o0s inventos industriais gozam de protecao
constitucional, estando expressamente listadas no artigo 5°, inciso XXIX, da

Constituicao Federal:

Art. 5° Todos séo iguais perante a lei, sem distincdo de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a
seguranca e a propriedade, nos termos seguintes: (...)

XXIX - a lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio
temporério para sua utilizagdo, bem como protecdo as criacdes
industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas € a
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o

desenvolvimento tecnolégico e econémico do Pais; (...)

Ao conferir garantia constitucional as propriedades intelectuais, quis o
legislador coibir que terceiros delas se utilizassem indevidamente para praticar
atos que afrontassem os direitos do titular do registro, ou para que,
indevidamente se apropriando de bens imateriais alheios, o infrator angariasse
para si os frutos decorrentes de tais certificados de registros.

Ademais, no artigo 170 da Constituicdo Federal estdao insculpidos os
principios gerais da atividade econdémica que se aplicam na resolugéo de
conflitos envolvendo direitos de propriedade industrial, dentre os quais
destacam-se os incisos IV e V, que rezam que a ordem econdmica, fundada na
livre iniciativa, deve observar, dentre outros, os principios da livre concorréncia

e da defesa do consumidor. In verbis:
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Art. 170. A ordem econbmica, fundada na valorizacdo do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existéncia
digna, conforme os ditames da justica social, observados os seguintes

principios: (...) IV - livre concorréncia; V - defesa do consumidor;

Além da protecéo constitucional, a Lei de Propriedade Industrial (Lei n°
9.279/96), assegura aos titulares dos registros de inventos industriais uma série
de prerrogativas, dentre as quais a exclusividade no uso do sinal em todo o
territorio brasileiro.

Importante lembrar que a protecdo a propriedade industrial abrange
necessariamente o publico consumidor, na medida em que o grande pano de
fundo quanto a protecdo das propriedades industriais € justamente a protecéo
ao publico consumidor.

Neste sentido vale a lembranca dos ensinamentos do Prof. Denis Borges
Barbosa®®, o qual afirma que a confusdo se aprecia em face do publico para o
qual as marcas se voltam”, e na mesma medida o saudoso classico Jodao da
Gama Cerqueira?!, quanto a confusdo entre marcas, jA ensinava que é
importante verificar “0 meio em que o seu consumo é habitual.

Por tais motivos, notadamente o relevo que a matéria possui,
encontramos também regulacao sobre o tema através do Codigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078/90):

Art. 4° - A Politica Nacional de Rela¢des de Consumo tem por objetivo
o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito a sua
dignidade, salde e seguranca, a protecdo de seus interesses
econdmicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como a
transferéncia e harmonia das relacbes de consumo, atendidos os
seguintes principios:

(..

VI — coibicéo e repressao eficientes de todos os abusos praticados no
mercado de consumo, inclusive a concorréncia desleal e utilizacéo

indevida de inventos e criacBes industriais, das marcas e nomes

20 BARBOSA, Denis Borges. Disponivel em:
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/parecer_baril.pdf. — Consultado
em 25.02.2023

21 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial. 2. ed. Sdo Paulo: RT, 1982.
v. 2. p. 68-69
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comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuizos aos

consumidores; (...)

Adicionalmente, convém destacarmos que a aquisicdo de uma
propriedade industrial se da através da expedicdo do competente certificado de
registro pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Criado em 1970, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI?? é
uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia, responsavel pelo
aperfeicoamento, disseminacéo e gestdo do sistema brasileiro de concesséao e
garantia de direitos de propriedade intelectual para a inddstria.

Entre os servigos do INPI, estdo os registros de marcas, desenhos
industriais, indicacdes geograficas, programas de computador e topografias de
circuitos, as concessodes de patentes e as averbacfes de contratos de franquia
e das distintas modalidades de transferéncia de tecnologia, assim definidos pelo

proprio site do instituto:

Marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptivel, que identifica e
distingue produtos e servi¢os, bem como certifica a conformidade dos
mesmos com determinadas normas ou especificacBes técnicas. A
marca registrada garante ao seu proprietario o direito de uso exclusivo
no territério nacional em seu ramo de atividade econémica. Ao mesmo
tempo, sua percepcdo pelo consumidor pode resultar em agregacao

de valor aos produtos ou servicos.

Desenho industrial, tal como definido no art. 95 da LPI, é a forma
plastica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e
cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado
visual novo e original na sua configuracdo externa e que possa servir

de tipo de fabricacao industrial.

Indicacdo Geogréfica (IG) € um instrumento de propriedade industrial
gue busca distinguir a origem geografica de um determinado produto
ou servico. Conforme disposto no art. 176 da LPI, constitui IG a

Indicagdo de Procedéncia (IP) ou a Denomina¢é@o de Origem (DO).

22 https://www.gov.br/pt-br/orgaos/instituto-nacional-da-propriedade-
industrial#:~:text=Criado%20em%201970%2C%200%20Instituto,propriedade%20intelectual%o?
Opara%20a%20ind% C3%BAstria. — Consultado em 25.02.2023
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https://www.gov.br/pt-br/orgaos/instituto-nacional-da-propriedade-industrial#:~:text=Criado%20em%201970%2C%20o%20Instituto,propriedade%20intelectual%20para%20a%20ind%C3%BAstria
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Dessa forma, a IG é dividida em duas espécies, definidas nos arts. 177
e 178 da LPI:

Art. 177. Considera-se indicacdo de procedéncia o nome geografico de
pais, cidade, regido ou localidade de seu territério, que se tenha
tornado conhecido como centro de extracdo, producdo ou fabricacéo

de determinado produto ou de prestacdo de determinado servico.

Art. 178. Considera-se denominacgdo de origem o nome geografico de
pais, cidade, regido ou localidade de seu territorio, que designe produto
ou servico cujas qualidades ou caracteristicas se devam exclusiva ou
essencialmente ao meio geografico, incluidos fatores naturais e

humanos.

Programa de computador é a denominacéo que se d4 a um conjunto
organizado de instru¢cdes em linguagem natural ou codificada, contida
em suporte fisico de qualquer natureza, de emprego necessario em
méaquinas automaticas de tratamento da informacéo, dispositivos,
instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital
ou andloga, para fazé-los funcionar de modo e para fins determinados.

(Artigo 1° da Lei de Protecdo de Programa de Computador).

Topografias de Circuito Integrado sdo imagens relacionadas,
construidas ou codificadas sob qualquer meio ou forma, que
represente a configuracdo tridimensional das camadas que compdem

um circuito integrado. Em outras palavras, é o desenho de um chip.

Patente é o direito, concedido a um inventor ou titular pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que oferece o uso exclusivo
de uma invencgéo por um periodo limitado de tempo. O prazo maximo
de protecéo é de 20 anos em patentes de invencdo e de 15 anos nas

patentes de modelos de utilidade.

O contrato de franquia € um documento que formaliza um acordo
comercial, celebrado entre duas partes, para o fornecimento de

produtos e servigos para terceiros, estes sim os destinatarios finais.

O INPI define transferéncia de tecnologia como uma negociacdo

econdmica e comercial que deve atender a determinados preceitos
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legais e promover o progresso da empresa receptora e o

desenvolvimento econémico do pais.

Na economia do conhecimento, estes direitos se transformam em
diferenciais competitivos, estimulando o surgimento constante de novas
identidades e solucdes técnicas, atingindo cada vez mais massas de
consumidores assiduos a adquirirem tecnologias e criagdes de todas as ordens.

A lei da propriedade industrial procura também estabelecer certos
parametros de comportamento para que haja no mercado nacional a protecao,
tanto dos detentores do direito de propriedade, quanto dos consumidores,
através das disposi¢cdes dadas por seu artigo 195, o qual estabelece entre
dezenas de hip6teses questdes que entrelacam esses dois atores da relacao de
consumo, tais como publicar, por qualquer meio, falsa afirmacao, em detrimento
de concorrente, com o fim de obter vantagem; empregar meio fraudulento, para
desviar, em proveito préprio ou alheio, clientela de outrem; usar expressao ou
sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusdao entre os
produtos ou estabelecimentos; dar ou prometer dinheiro ou outra utilidade a
empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do
emprego, lhe proporcione vantagem; e por ai em diante.

Assim, é de facil conclusédo supor que muitas disputas se ddo em torno
destas propriedades, seja por sua titularidade, seja por seu uso indevido, seja
pela copia servil sem autorizacdo até mesmo por conta da usurpacdo dos
segredos de negocios, meticulosamente ajustados para que a concorréncia ndo
abocanhe parcela substancial de consumidores amealhados por empresas
lideres de mercados em seus segmentos de atividades.

Neste ambiente nasceram inimeras hip6teses de estratégias processuais
para afastar aproveitadores do sucesso alheio ou mesmo para tentar afastar
concorrentes, estratégias estas que passam necessariamente pela avaliagdo de
questbes de ordem técnica processual, desde a competéncia territorial, da
justica federal, quais matérias cada um dos 6rgaos da justica poderia interferir e
as consequéncias dessas decisoes.

Certo é que nosso foco é debater apenas questdes prejudiciais que cada
uma dessas situacdes deve interferir na marcha processual de uma demanda ja

posta, ou mesmo a ser proposta, sendo certo que essa temporalidade poderia
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ou néo ser determinante a considerar uma demanda prejudicial a outra, para que

seja considerada a suspencéo ou ndao de uma acgao.

3.7. Analise do conflito na Propriedade industrial

Estabelecido um conflito de propriedade industrial as primeiras questdes
gue nos surgem séo: 1) se o conflito se da na perspectiva da abstencéo, ou seja,
terceiros desautorizados valendo-se de propriedade industrial registrada, sem a
devida autorizacdo de seu titular; 2) na perspectiva da abstencéo,
necessariamente o INPI deveria participar desta relacdo processual; 3) se o
conflito se da quanto ao titulo propriamente dito; e 4) havendo questdes sobre a
abstencéo, nulidade e reparacdo de danos qual seria a competéncia e o foro a
ser proposta a demanda.

A primeira questéo, no que tange o conflito envolvendo uma propriedade
industrial se dar na perspectiva da abstencdo, sendo aquelas em que terceiros
desautorizados usurpam propriedade industrial registrada, sem a devida
autorizacdo de seu titular, parece-nos possuir uma necessaria observacdo
guanto a natureza juridica das propriedades industriais.

No Brasil, por forca do artigo 5° da Lei 9.279/96, os direitos da propriedade
industrial sédo considerados bens méveis, 0 que demonstra a ado¢do da teoria
que fala que € um bem incorpéreo, sendo certo que como tal, quando usurpado,
a competéncia para dirimir conflitos dele advindos € da justica comum estadual,
observando-se a regra de foro quanto aos objetivos que o titular do registro
procura.

Assim, quando se tem a pretenséo apenas de fazer cessar a usurpacao,
devemos observar a regra geral de competéncia, a qual estabelece que o
domicilio do réu é o apropriavel ao processamento e julgamento da demanda,
ao passo em que havendo cumulacdo dos pedidos de ato ilicito, devemos
observar que nosso sistema permite ao autor efetivar o protocolo da demanda
em seu domicilio, conforme estabelece o artigo 53, V, do Cddigo de Processo

Civil, a qual disciplina que:

Art. 53. E competente o foro:

(.



35

V - de domicilio do autor ou do local do fato, para a agao de reparacgao
de dano sofrido em razdo de delito ou acidente de veiculos, inclusive

aeronaves.

Sublinhe-se que o Superior Tribunal de Justica ja teve a oportunidade de
analisar a presente matéria, uniformizando a jurisprudéncia sobre o tema, de
modo a fazer prevalecer a aplicacao da regra contida no artigo mencionado, com
destaque ao AgRg no REsp 1347669/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 07/12/2012.

Como decorréncia logica da natureza juridica das propriedades
industriais, destacamos que em acfes que envolvem simplesmente a abstencao
da usurpacao da propriedade, combinada com pedidos de indenizagdo, com
competéncia da justica estadual, ndo h& participacéo do INPI, tendo em vista se
tratar de uma autarquia federal, a justica estadual, em tese, ndo possuiria
competéncia para interferéncia em suas atribuicoes e determinacgdes.

Outrossim, se o conflito se da quanto ao titulo propriamente dito,
naturalmente se conclui que a competéncia para processar e julgar a demanda
recai a justica federal, na medida em que, além de o INPI ser uma autarquia
federal e todas as acdes envolvendo essas entidades serem necessariamente
de competéncia da justica federal, ainda existem artigos especificos na lei da

propriedade industrial que assim definem. Vejamos:

Art. 57. A acdo de nulidade de patente serd ajuizada no foro da Justica

Federal e o INPI, quando néo for autor, intervira no feito.

Art. 175. A acdo de nulidade do registro sera ajuizada no foro da justica

federal e o INPI, quando néo for autor, intervird no feito.

Extrai-se da prépria exegese do artigo 109, I, da Constituicdo Federal, ao
prever gue compete aos juizes federais processar e julgar as causas em que a
Unido, entidade autarquica ou empresa publica federal forem interessadas na
condicdo de autoras, rés, assistentes ou opoentes, exceto as de faléncia, de
acidentes de trabalho e as sujeitas a Justica Eleitoral e do Trabalho.

De fato, quanto ao pedido de abstencao (inibicdo) do uso da propriedade

industrial, davida ndo h& quanto a competéncia da Justica Federal, até por
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decorréncia expressa do artigo 173 da LPI, sendo a absten¢cdo de uso uma
decorréncia l6gica da desconstituicdo do registro sob o fundamento de violacéo
do direito de terceiros.

Cumpre ao juizo Federal "analisar o pedido de abstencdo de uso tdo
somente nos estritos limites daquilo que compde o registro marcario anulando,
relegando para a Justica Comum todo e qualquer aspecto relacionado ao
conjunto-imagem (trade dress)"3.

Apesar de todas as definigdes legais acima apontadas, as quais possuem
relagéo direta com a prejudicialidade externa, conforme ver-se-a, no advento da
lei da propriedade industrial inseriu disposicdo expressa na qual prevé que a

nulidade da propriedade pode ser alegada como matéria de defesa.

Art. 56. A acdo de nulidade podera ser proposta a qualquer tempo da
vigéncia da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legitimo
interesse.

§ 1° A nulidade da patente podera ser arguida, a qualquer tempo, como

matéria de defesa.

Observemos que tal disposicdo constitui uma verdadeira contradicdo a
todo regimento processual vigente em nosso pais, contrariando regras de
competéncia, ao estender a justica estadual competéncia que nao seria de sua
esfera de autuacdo, bem como impondo uma modalidade de nulidade do registro
de forma incidental. Entretanto, por ainda causar oscilacdes no comportamento
da comunidade juridica quanto as suas conclusdes, as quais afetam diretamente
a jurisprudéncia, entendemos perfeitamente necessario deixarmos esse tépico
para um trabalho especifico sobre o tema.

Diante deste grande cenario, ainda precisamos nos ater ao fato de uma
demanda que envolve propriedade industrial abarcar todas as hipéteses acima,
pois o titular de um registro, ao demandar contra suposto infrator para que cesse
a infracdo e lhe restituia os dessabores e prejuizos da prética, pode ser
compelido a se defender da acusacgdo da invalidade de seu titulo exarado pelo

INPI, o qual sequer poderia ser parte em uma acao proposta naturalmente

23 Instituto Danemann Siemsen de Estudos Juridicos e Técnicos. Comentarios a lei da
propriedade industrial. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 392-393
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perante a justica estadual, nascendo-se uma prejudicialidade ao pedido
principal.

Ainda podemos observar situacdes em que concorrente demande contra
terceiro a abstencéo da pratica de concorréncia desleal e em matéria de defesa
aquele suposto infrator apresenta um titulo de propriedade industrial que Ihe
garante direito de uso exclusivo, forcando a justica estadual a decidir sobre
reflexos de um bem exarado pela administracéo publica, o que é absolutamente
vedado.

Este tema € de tamanha importancia que o Superior Tribunal de Justica
afetou o julgamento do REsp 1527232, culminando-se com o tema 950, o qual
consignou que nos casos em que a parte possua registro de marca, a
competéncia para processar e julgar as acées de abstencao de uso é da Justica

Federal, conforme observamos abaixo:

1) Saber se é possivel a justica estadual impor abstencdo de uso de

~ marca registrada pelo INPI.
Questéao i i i o
; 2) Saber se é cabivel, em reconhecimento de concorréncia desleal, que
submetida a o _
; a justica estadual determine a abstencéo de uso de elementos que néo
julgamento

sao registrados no INPI, caracterizados pelo "conjunto imagem" (“trade

dress") de produtos e/ou servicos.

As questdes acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos,
concorréncia desleal, e outras demandas afins, por ndo envolver registro
no INPI e cuidando de acao judicial entre particulares, é inequivocamente
de competéncia da justica estadual, jA& que n&o afeta interesse

Tese Firmada o . R .
institucional da autarquia federal. No entanto, compete a Justica

Federal, em acdo de nulidade de registro de marca, com a

participacado do INPI, impor ao titular a abstencdo do uso, inclusive

no tocante a tutela provisoéria.

. Tendo em vista que a decisdo de afetacdo foi proferida no dia
Anotacoes ) . -
N 17/03/2016, aplica-se ao presente tema, a principio, as regras do Codigo
uge
Jep de Processo Civil de 1973 (Enunciado administrativo STJ n. 4).

Processo STF ARE 125290 - Concluso ao relator
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Ramo do Direito DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO

Neste sentido, considerando que o objeto da demanda corresponde a
imposicao de limites ao direito advindo de propriedades industriais, o qual, na
remota hipétese de julgado procedentes os pedidos, causariam a intervencao
em direito real cuja competéncia para julgar pertence a Justica Federal.

Esse assentamento contraria a corrente minoritaria, a qual defendia
posicionamento exarado na Il Jornada de Direito Comercial, com o Enunciado
109, o qual fixou que os pedidos de abstencédo de uso e indenizacédo, quando
cumulados com acéo visando anular um direito de propriedade industrial, sdo da
competéncia da Justica Federal, em face do artigo 55 do CPC, sob a justificativa
gue em acédo de anulacao do ato administrativo exarado pelo INPI que concede
titulo de propriedade intelectual, com base em titulo de propriedade de
titularidade do autor da acéo, os pedidos de abstencéo de uso e de indenizacéo
sdo acessorios, vez que decorrem da pretenséo principal da desconstituicdo do
titulo de propriedade da parte em litisconsércio passivo com a autarquia. Assim,
no caso de provimento jurisdicional do pedido de anulagéo do titulo, os pedidos
reflexos devem seguir a competéncia determinada pelo pedido principal, sendo
processados e julgados pela Justica Federal. Tal entendimento, em respeito,
inclusive, aos principios da celeridade e da economia processual, evitam gastos
desnecessarios de tempo e recursos com 0 ajuizamento de nova acao judicial
perante a Justica Estadual.

E evidente que a regularidade do titulo deve ser confirmada, para que a
demanda originaria ndo seja prejudicada por decisao posterior que invalidade
aquele titulo que a arrimou, mas importante observar qual a justica e foro de
competéncia para o processamento deste questionamento, sendo certo que nao
foram poucas as oportunidades em que a jurisprudéncia e a doutrina se
manifestaram sobre o tema, em algumas vezes convergindo, mas em tantas
outras divergindo.

Esta reunido de pedidos ainda seria absolutamente defensavel quando
analisamos os casos sob a perspectiva de existirem ac¢des diferentes, em foros

diferentes com decisdes antagonicas, ou seja, a procedéncia da nulidade nao se
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ajusta com a acgdo procedente para a reparagdo de dano proveniente do titulo
anulado, o que nos causa efetiva conclusdo sobre a necessidade de serem
consideradas obrigatoriamente causas dependentes.

A estratégia de defesa de anular, ou tentar anular, um registro de
propriedade industrial para escapar da indenizatoria na esfera estadual fora
deveras difundida pela militancia em propriedade industrial e por longos anos a
jurisprudéncia dos tribunais superiores debateu se seria causa imediata de
suspender o curso da acdo ou, se esta prejudicialidade deveria ser analisada
antes da propositura de ac¢des calcadas no titulo, outros ainda levantaram a
hipétese de que a prejudicialidade somente poderia ser suscitada se existisse
determinacao expressa sobre a suspensao dos efeitos do titulo em sede propria
e existiram ainda aqueles que defendiam que as ac¢bes deveriam correr seu
curso natural e em caso de procedéncia da demanda anulatéria, o interessado
poderia propor a competente acdo rescisoria e ressarcitoria.

O que nos apresenta de todo este cenario é uma interpretacdo das
disposicdes dadas pelo artigo 313, inciso V, alinea a, de forma absolutamente
extensiva, na medida em que havendo a relacdo de dependéncia ndo ha que
serem estipuladas condi¢cdes acessorias para que uma demanda seja suspensa
por prejuizo de decisdo de outra, pouco importando quando a dependéncia foi
originada e por qual seus motivos, pois tais situacdes ndo foram postas pelo

legislador.

3.8. Estabelecida a Prejudicialidade externa, nasce a necessidade de ser

decretada.

Por um periodo, nossos tribunais entenderam que a mera existéncia de
questao prejudicial, ou seja e existindo acédo de obrigagdo de ndo fazer com
pedido cumulado de indenizacdo fundamentada em alegado uso indevido de
propriedade industria, com ajuizamento posterior de acdo, perante a Justica
Federal, de nulidade da concessao do direito, seria suficiente a suspenséo do
processo para afastar o risco de decisdes contraditorias, sendo irrelevante que
a acdo prejudicial tenha sido ajuizada posteriormente a prejudicada.

Este comportamento encontrava guarida no Superior Tribunal de Justica,
com destaque ao posicionamento do Min. Marco Aurélio Bellizze do Superior
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Tribunal de Justica, nos autos do RECURSO ESPECIAL N° 1.558.149 - SP
(2015/0239783-9):

No caso concreto, a 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. E
verdade que as partes informam inclusive a existéncia de decisao que
julgou improcedentes os pedidos de nulidade das patentes objeto da
presente lide. Contudo, as referidas decisbes se encontram, no
momento, pendentes de julgamento de recursos. Diante desse
contexto fético, era de rigor a observancia pelo Tribunal de origem da
suspensao do processo antes do julgamento do recurso de apelacédo
interposto. Todavia, indeferido o pedido de suspenséo a questao foi
oportunamente devolvida por meio do presente recurso especial.

Entretanto, passando-se os anos, a doutrina e a militancia elencaram
algumas hipéteses quanto a necessidade de a prejudicialidade ser uma questéo
prévia, bem como ser necessario prestigiar os efeitos que os certificados de
registros geram, notadamente emitidos pela administracdo publica, os quais sédo
dotados de fé-publica e legalidade, bem como a eventual deciséo conflitante tera
efeito ex tunc, capaz de gerar seus reflexos legais, ndo sobrevindo qualquer
decisao conflitante.

Para grandes doutrinadores como Manione e Mitidiero*, a
prejudicialidade deve ser uma questao prévia, devendo o juizo sempre observar
esse preceito, na medida em que ha questdo prévia posta existiria elemento que
a autoriza a suspenséao da acéao prejudicada.

A esta corrente se filia Fabiano de Bem da Rocha, segundo o qual “a Gnica
exigéncia para que se tenha e se construa uma questéo prejudicial é que possua
um critério de anterioridade a sentenca de meérito e que essa a ela fique
subordinada. Tédo somente iss0”%.

Esta conclusdo ndo nos deixa confortdvel, uma vez que ndo esta

harmonizada com a prépria interpretacdo da norma porque esta exigéncia

24 MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo cédigo de
processo civil comentado, S&o Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 412

25 ROCHA, Fabiano de Bem da. As ac¢Ges de propriedade industrial e a suspenséao do processo
em raz&o da questdo prejudicial externa. Revista da ABPI n° 90, set./out. 2007, p. 67.



41

temporal ndo esta expressa na prépria lei, sendo uma criacdo doutrinaria e
jurisprudencial. A norma ndo nos deixa qualquer margem para interpretacao
divergente, pois expressa de forma absoluta remeter sua intencdo de ser
situagao prejudicial externa aquela em que for “processo pendente”, ndo tendo
o legislador inserido o termo “processo anterior”.

Nesta toada, crescentes foram as decisdes sob o ponto de vista do
prestigio aos certificados de registros exarados pelo INPI, consignando-se que
enquanto nao sobrevier o reconhecimento da nulidade dos registros emitidos
pelo INPI, é cedico o entendimento de que deverdo ser reputados validos,
aplicando-se de forma plena o regramento desenvolvido para protecdo da
propriedade industrial, ainda que assim néo fosse, ndo seria caso, de todo modo,
de suspensao do processo, porquanto a declaracdo de nulidade, pela Justica
Federal, produz efeitos ex tunc, retroagindo a data do depdsito do pedido de
registro do desenho industrial, nos termos do artigo 112, § 1° da Lei de
Propriedade Industrial.

Entretanto, este posicionamento ndo me parece o mais adequado,
observando rigorosamente a legislacdo processual, tendo em vista que na acao
prejudicada onde residir uma decisdo transitada em julgado, devera
obrigatoriamente esta ser objeto de a¢ao rescisoria, uma vez que a decisdo que
invalidar o titulo, mesmo que revestida dos efeitos ex tunc, ndo sera habil por si
s6é a revogar aquela decisdo judicial transitada, tampouco qualquer outra
deciséo, sendo certo que esta revisdo dependera efetivamente do crivo judicial,
situacdo que conspira contra 0s interesses da efetividade e celeridade
processual.

Por outro lado, é inegavel que um titulo emitido regularmente pela
administracdo publica, deve produzir seus efeitos juridicos naturalmente, sob
pena de se transgredir o sistema, uma vez que na absoluta maioria dos casos,
os certificados de registros sdo mantidos como tal pela justica competente, o que
denota ter acertado a inclinacéo jurisprudéncia para este norte, mesmo que
contrario as disposi¢cdes processuais vigentes, quando as observamos pelo
prisma da inflexibilidade da criacdo de regras adjacentes para sua aplicacao,
através da jurisprudéncia.

Reforco que esta situacdo ainda me causa alguma inquietacao, pois nao

e afeto a jurisprudéncia criar situacdes em que ndo se nega a prejudicialidade,
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lembrando que, uma causa é prejudicial a outra quando seu julgamento for capaz
de determinar a decisdo desta. O ordenamento juridico denomina como
prejudicialidade externa questbes que estejam interligadas em demandas
diferentes, dependendo uma da outra, estando inserido no artigo 313, V, do
Caddigo de Processo Civil.

Essas conclusdes encontram comportamento, de certa forma, antagénico
contidos nas decisbes emanadas pelo Superior Tribunal de Justica, o qual
entende, porém, que essa suspensao de processos nao é obrigatoria, estando a
cargo do magistrado ponderar e decidir se a prejudicialidade externa deve ser

motivo de suspenséo do processo?®:

1. Este STJ possui compreenséo no sentido de que a paralisacdo do
processo em virtude de prejudicialidade externa ndo possui carater
obrigatério, cabendo ao juizo local aferir a plausibilidade da suspenséo

consoante as circunstancias do caso concreto.

2. Embora recomendavel, em nome da seguranca juridica e da
economia processual, a suspensdo dos processos individuais
envolvendo a mesma questéo, a fim de evitar conflitos entre solu¢des
dadas em cada feito, cabera ao prudente arbitrio do juizo local aferir a
viabilidade da suspensdo processual, a vista das peculiaridades
concretas dos casos pendentes e de outros bens juridicos igualmente

perseguidos pelo ordenamento juridico. Precedentes?’.

A suspensdo do processo ante a existéncia de prejudicialidade externa
com outra demanda ndo possui carater obrigatério, cabendo ao juizo
local aferir a plausibilidade da paralisacdo consoante as circunstancias

do caso?s,

Por outro lado, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justica
consignou que a existéncia de acédo de nulidade de patente ajuizada na Justica
Federal condiz com os ditames do artigo 313, inciso V, alinea a, do Cdadigo de

26 STJ, AgRg no REsp 1148484/RJ — Relator Min. SERGIO KUKINA, Primeira Turma.
Julgamento em 07.08.2014

27 STJ, REsp 1240808/RS — Relator Min. Castro Meira, Segunda Turma. Julgamento em
07.04.2011

28 STJ, 32 T., Agint no REsp 1.416.941/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, j. 21.02.2017, DJe
07.03.2017
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Processo Civil, sendo questao prejudicial externa apta a suspender na Justica
estadual a tramitacdo de processo de indenizacdo por uso nao autorizado do
objeto patenteado.

Analisando a prejudicialidade externa, o ministro Marco Aurélio Bellizze
esclareceu que "a previsao legal para formulacdo de pedido incidental de
nulidade de patente como matéria de defesa, a qualquer tempo (artigo 56,
paragrafo 1°, da Lei 9.279/1996), deve ser interpretada de forma harménica com
as regras de competéncia absoluta para conhecimento da matéria”, bem como
mencionou o0 REsp 1.527.232, julgado sob o rito dos repetitivos (Tema 950), no
qual a Segunda Secado do STJ concluiu pela competéncia absoluta da Justica
Federal, com a participacao do INPI, para o julgamento sobre registros de marca
e das correlatas acdes de nulidade.

Destacou ainda o ministro, acertadamente que, embora a tese adotada no
recurso repetitivo diga respeito a marcas, 0 mesmo raciocinio pode ser aplicado
ao caso dos autos, porque a aquisicdo do direito de utilizacdo exclusiva da
patente também se da com o deferimento do registro pelo INPI, sendo que esse
direito somente pode ser afastado por meio de processo administrativo ou judicial
gue desconstitua o registro.

O Superior Tribunal de Justica ainda analisou, quando da existéncia de
acOes desta natureza o instituto da conexao, destacando o ministro Bellizze que
existird conexdo entre demandas quando houver identidade de objeto ou de
causa de pedir (artigo 55 do Cadigo de Processo Civil) e que, nessas situacoes,
sera necessario reunir os processos para julgamento concomitante.

Entretanto, se torna evidente que nas hip6teses em que a reunido dos
processos judiciais for invidvel, notadamente quando estiverem submetidos a
juizos de competéncia absoluta distinta, a solu¢cdo adequada a prevencdo de
julgamentos antagbnicos é a suspensao do processo dependente, de acordo
com o disposto no artigo 313, V, do Cddigo de Processo Civil.

Evidente, como nas licGes de Lélio Denicoli Schmidt?®, afirmando que:

29 SCHMIDT, Lélio Denicoli. Da Competéncia em Acdes de Propriedade Industrial in ROCHA,
Fabiano de Bem da. Capitulos de Processo Civil na Propriedade Industrial. Rio de Janeiro:
Lumen Juris. 2009. 36-38 pp.



44

A nulidade do titulo é questéo subordinante e logicamente antecedente
a qualquer acdo em que se procura assegurar sua eficacia, como é o
caso da acgdo de contrafacdo perante a Justica Estadual. Ninguém
pode ser condenado a cessar 0 Uso ou a pagar indenizagao por infringir

um titulo invalido.

E evidente que esse posicionamento desvirtua as questdes levadas em
consideracdo para a aplicacdo do direito em outras hipoteses, notadamente
aguelas vinculadas aos efeitos ex tunc de decisdes anulatorias, bem como
guanto aos efeitos produzidos pelos certificados de registros validos, condicdes
que a legislacao ndo impde a analise da prejudicialidade externa, mas sim se as
demandas tém potencial efetivo de prejudicar uma a outra.

Parece-nos evidente que a existéncia de acdes confrontadas, que
possuem objeto em comum sob angulos de defesa distintos, possuem a
existéncia de uma prioridade l6gica necessaria para a solugdo da controvérsia,
atendendo a todos os requisitos que determinam a prejudicialidade externa.

Apesar da auséncia de uniformidade quando da aplicacdo das
disposicbes dadas pelo artigo 313, inciso V, alinea a, do Codigo de Processo
Civil, seja pelos tribunais espalhados pelo Brasil, seja pelas préprias decisées
das diferentes turmas do Superior Tribunal de Justica, é importante ressaltar que
a nao aplicacédo do instituto, sem que haja uma determinacéo efetiva quanto a
suspensao dos efeitos do certificado de registro ou mesmo sobre sua efetiva
nulidade, é servivel a evitar abuso dos direitos de peticdo por aqueles que sem
qualquer motivo aparente efetivariam a¢cdes de nulidade para frear as acdes de
responsabilidade por infracédo a direitos de propriedade industrial.

Esta situacdo redundaria em evidente comportamento ardil, afrontando
necessariamente principios constitucionais vinculados ao processo, tais como:
1) a economia processual, na medida em que o demandante estaria
movimentando a maquina judiciaria sob argumento que o préprio conhece como
inservivel, apenas para continuar a explorar propriedade que nao lhe é propria
ou para se safar da responsabilidade pela mesma; 2) segurancga juridica, uma
vez que os titulos possuem validade até deciséo posterior transitada em julgado;
3) duracéao razoavel do processo, uma vez que a acao anulatoria, prejudicial, é

absolutamente protelatéria; e 4) decisdes conflitantes, quando o demandante
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conhece que sua tentativa de nulidade restara frustrada antes mesmo da
propositura da mesma.

A doutrina nos mostra também alguns autores que entendem que a
aplicacdo da prejudicialidade externa deveria apenas ocorrer depois de
transcorrida a marcha processual até seu saneamento, antes da producédo de
provas técnicas.

Segundo podemos citar Rafael Lacaz e Gabriel Leonardos®® a suspenséo
da acdo de infracdo somente deve ocorrer ap0s — e somente ap0s — 0 Juizo
estadual ter trilhado toda a marcha processual do feito, inclusive determinando
a realizacao de todas as provas que entender necessarias com o fim de apurar
se o0 objeto da disputa estd, ou ndo, compreendido na tecnologia patenteada, e,
portanto, se ha violagcéo a esse direito.

Concluem, os autores que tal restricdo da possibilidade de suspensao
seria a que melhor se coadunaria com a presuncdo de validade dos atos
administrativos, pois “ainda que verificada questdo prejudicial externa (...)
mesmo assim a suspensao da acao prejudicada ndo merecera ocorrer, pois se
estard negando vigéncia aos direitos do titular da patente ou do registro”.

A bem da verdade, ndo nos parece ser essa conclusdo destoada também
do quanto disp8e o artigo 313, inciso V, alinea a, do Codigo de Processo Civil,
na medida em que o cddigo ndo estabelece o momento pelo qual o requerimento
sobre a prejudicialidade deve ser requerido pela partes, sendo evidente que o
mais adequado que se faca no primeiro momento em que se manifestar nos
autos e ciente da prejudicialidade e, nas mesma linha o codigo também deixa de
observar em qual momento o juizo destinatario do requerimento deve se
manifestar sobre tal pedido, situacdo que poderia se amoldar a jurisprudéncia
para atender, inclusive o prazo maximo que deve ficar suspenso o0 processo.

Repisamos as disposi¢cdes dadas pelo artigo 313, 84°, ao estabelecer que
0 prazo de suspensdo do processo nunca podera exceder 1 (um) ano nas
hipoteses do inciso V. Assim, considerando o tramite do processo prejudicado

em sua fase instrutoria, acrescido de tal periodo de suspenséao, poderiamos estar

30 AMARAL, Rafael Lacaz; LEONARDQOS, Gabriel Francisco. A suspensao do processo em razao
de questdo prejudicial externa frente aos direitos de exclusividade do titular de patente e de
registro. ROCHA, Fabiano de Bem da (Coord.). Capitulos de Processo Civil na Propriedade
Intelectual. Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2009.
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diante de situacdo pratica onde encontrariamos prazo suficiente para uma
manifestacéo, seja pelo INPI, seja mesmo em sentenca, no processo prejudicial,
referente a regularidade do certificado de registro habil a balizar a decisdo do
processo prejudicado.

Esta situagdo, poderia, em tese, mitigar os efeitos da auséncia do
reconhecimento da prejudicialidade externa que vem ocorrendo de forma
sistematica em nossos tribunais, notadamente quanto a possibilidade de
existéncia de decisdes conflitantes e aptas a gerar novas acoes, sejam elas

rescisérias ou mesmo de restituicdo e responsabilidade.

4. Conclusao

Conforme pudemos observar no desenvolvimento do presente estudo, o
instituto da prejudicialidade externa, inserido das disposi¢cdes dadas pelo artigo
313 do Cddigo de Processo Civil, quanto das hipoteses de suspensao
processual, ndo se encontra pacificado em nossa doutrina e jurisprudéncia,
especialmente quando sua aplicacao esta inserida em questdes que envolvam
a infracéo de propriedade industrial e a discusséo sobre a validade do certificado
de registros de sua propriedade emitidos pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial.

Historicamente esta discussdo sempre esteve presente em nOSSO
ordenamento juridico, sendo tema frequente de gquestionamentos que vao desde
a definicdo se ha necessidade de ser uma questdo pretérita ou mesmo incidental
a discussao contida no processo prejudicado, seu grau de interferéncia capaz de
gerar decisdes conflitantes, a celeridade processual, a efetividade do processo,
0 prestigio aos atos administrativos contidos nos titulos exarados pela
administracdo publica, a manutencao dos efeitos dos certificados enquanto néo
exista uma definicdo taxativa sobre a suspenséo ou revogacao de seus efeitos,
dentre outras.

Neste sentido, verificamos que ndo sédo poucas as hipéteses ventiladas
pelos litigantes para a efetivagdo ou desconstrucdo dos direitos advindos de
certificados de registros de propriedade industrial, os quais se tornam elementos

essenciais para a analise de cada caso e suas peculiaridades, para a
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pavimentagcdo do caminho a se concluir ou n&o pela aplicagéo desta modalidade
de suspenséao processual ao caso concreto.

Fato incontroverso é que, ao longo do tempo, a conceituacdo de
prejudicialidade externa estéd se aperfeicoando e sendo ampliada, sempre com
a inclusdao de questdes incidentais que precisam ser resolvidas antes do
prosseguimento do processo, mesmo que nao tivessem relacdo direta com a
questao principal, sendo certo que a jurisprudéncia dos tribunais superiores
deveria se debrucar sobre o tema e estabelecer uma ordem para a sua
aplicabilidade nos casos em que se discute, preliminarmente ou incidentalmente,
a validade daquele certificado que se baseia a acao principal, quanto a infracéo,
e a acao secundaria, a qual se pretende a nulidade do titulo, uma vez que os
operadores do direito ndo possuem uniformizagcdo sobre o0s importantes
institutos constitucionais e de direito processual civil envolvidos em tais
guestdes.

Para muitos autores, como Enrico Tullio Liebman a prejudicialidades
externa seria uma questao prévia, ou seja, seria uma questdo que deveria ser
tratada antes do inicio da acdo prejudicada e, com arrimo nessas conclusées,
acompanhada de uma massa importante da doutrina, conseguimos observar que
em casos onde é tratada a infracdo aos direitos decorrentes dos certificados de
registros de propriedade industrial deveriam ter inicio depois da demanda
anulatéria para que esta servisse de causa prejudicial.

Entretanto, tensionamos com outra parte da doutrina, a qual comunga do
entendimento que as questdes prévias, ou mesmo questbes preliminares, ndo
devem ser consideradas pelo marco temporal de sua propositura, mas sim pela
necessidade de ser decidida de forma anterior ao julgamento daquela acdo dita
prejudicada, uma vez que a marcha processual sem a aplicacdo dos institutos
contidos no artigo 313 do Cadigo de Processo Civil poderia nos levar a decisdes
conflitantes, situagdo notadamente indesejada por nosso ordenamento juridico.

Neste sentido, entendemos que o legislador inseriu tais hipoteses em
nosso ordenamento juridico, para evitar dissabores quanto a conclusdo de
processos cujo objeto esteja em discussao sob diferentes perspectivas na esfera
de pretensdes de seus titulares, evitando-se o0 excesso de litigios, a celeridade
e efetividade processual, culminando-se com a preconizada pacificacdo social

buscada pelo ordenamento juridico.
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Como certo, os litigantes sempre pretendem a celeridade processual e,
via de regra, a suspenséo do processo conspira contrariamente a tais interesses,
na medida em que é certo afirmar que o autor quer, quando propde a acao, é
que o curso do processo, pelo procedimento que ao tipo de questdo seja
destinado pela lei, ndo sofra interrupgdes ou crises, mas que caminhe em direcao
ao alcance de sua finalidade, que é a sentenca de mérito.

Contudo, é correto afirmar que, em existindo questdes preliminares, €
dever do juiz observar que existe uma condicdo capaz de interferir em sua
decisdo de forma determinante e, frente a hipotese determinar a suspensao do
processo até que a questdo preliminar seja solucionada, para que ele possa
retomar o curso do processo e adotar a decisdo de mérito com maior exatidao,
reduzindo-se 0s questionamentos quanto a validade da sentenca de mérito.

N&o se pode negar que o legislador se preocupou com esta hipotese,
vinculada a celeridade processual, e estabeleceu nas condicdes para a
aplicacdo das causas de suspensao processual, prazos de validade para estas
hipoteses, destacando-se que as voltadas a propriedade industrial ndo poderem
ultrapassar 01 (um) ano e de forma justificada.

Neste sentido, ganha relevo as decisdes que envolvem a propriedade
industrial, na medida em que nas acdes que envolvem o vilipéndio dos direitos
decorrentes da expedicado do certificado de registro, ndo é incomum que 0s
sujeitos passivos das ac¢des de infracdo lancem méao das ac¢des de nulidade dos
registros como estratégia de defesa, nascendo inquietagdo quanto a
necessidade ou ndo da aplicagcdo da prejudicialidade externa, causa de
suspensao de processo por um ano.

Importante restar consignado que esta hipOtese poderia ensejar a
conclusdo de que estariamos frente aos institutos da litispendéncia e da
conexao, uma vez que estariamos reunindo as mesmas partes, causa de pedir
e pedidos. Contudo, é pacifica a conclusdo que nao poderiamos reunir as
demandas especialmente pelo fato de as a¢fes de nulidade dos registros de
propriedade industrial envolver necessariamente o INPI, o qual é autarquia
federal e por sua natureza e frente as disposi¢coes dadas pela Lei da Propriedade
Industrial, o foro competente para processar e julgar as a¢gdes de nulidade de

seus atos é a justica federal onde a autarquia possui suas sedes.
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Superadas tais questdes, na pratica a prejudicialidade externa ainda é
alvo de decisdes conflitantes sobretudo porquanto tem decidido o Superior
Tribunal de Justica, o qual reconheceu que a paralisacédo do processo em virtude
de prejudicialidade externa ndo possui carater obrigatério, cabendo ao juizo local
aferir a plausibilidade da suspensdo consoante as circunstancias do caso
concreto.

Por tal motivo, tornou-se comum nessas situacdes envolvendo a
propriedade industrial o entendimento que a acédo de nulidade posterior ao
ajuizamento da acdo de infracdo ndo seria elemento habil por si s6 devendo o
magistrado afasta-la, sob a justificativa do prestigio a propria atividade do INPI,
cujos atos sao revestidos de veracidade e legalidade e, até decisdo judicial
contraria, ha que serem efetivados os efeitos decorrentes de tais certificados de
registros, sob pena de estarmos diante de afronta aos principios da economia
processual, efetividade, duracdo razoavel do processo, seguranca juridica e para
evitar decisdes conflitantes.

Em que se pese estarmos diante de questdes técnicas que poderia
prescindir de andlise especializada, entendemos que os critérios fixados pela
doutrina e pela jurisprudéncia para na maioria dos casos afastar a
prejudicialidade externa nos processos que envolvem a propriedade industrial
sdo necessariamente condicdes que ndo estdo previstas nas causas de
suspensao processual e sua aplicabilidade constitui verdadeira negacao de
vigéncia a hipotese.

Na pratica o magistrado possui elementos de direito para a verificacéo de
sua ocorréncia, notadamente documental, tais como pareceres técnicos, marcos
legais, contratos, e tantos outro, para aplicar o entendimento do Superior
Tribunal de Justica quanto andlise caso a caso, evitando-se, desta forma,
decisdes conflitantes que ndo se resolvem pela via dos efeitos ex tunc da
decretacdo de nulidade de um titulo, a0 nosso ver esta hipotese somente
potencializa a hipdtese de existirem mais acdes judiciais, pois as decisdes
judiciais do caso prejudicado serdo necessariamente objeto de outras acgoes,
redundando em menor celeridade, efetividade e eficiéncia processual,
desaguando no absolutamente indesejavel oceano de inseguranca juridica e

falta de previsibilidade desejada pela sociedade.
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