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INTRODUCAO

d| de patentes na Justica Estadual, geralmente temos
;U’;@Jé como fundamento daquele litigio uma acao de nu-

4 (,}é lidade na Justica Federal e, nédo raras as vezes, a

| 3¢cd0 de infracdo é suspensa por prejudicialidade
externa - que € a possibilidade de um elemento externo influen-
ciar diretamente na decisdo do magistrado - até que a acdo de
nulidade seja definitivamente julgada.

Ocorre que, pelo artigo 56 da Lei de Propriedade Indus-
trial, as acOes de nulidade podem ser propostas a qualquer tempo
dentro do prazo de vigéncia da patente - 20 anos - independente
do ajuizamento de uma acéo de infracdo. Esse largo espaco de
tempo pode fazer com que uma acdo de nulidade seja ajuizada
durante a fase de conhecimento ou durante a fase executdria, tra-
zendo inseguranca juridica.

Os direitos exclusivos decorrentes da propriedade indus-
trial se relacionam diretamente com a amortizacdo do investi-
mento realizado pelas empresas, ou seja, tempo e capital dispen-
dido para a criagdo de nova tecnologia®. A seguranca juridica,
entdo, é um dos fatores que influenciam na decisdo sobre o in-
vestimento e sobre a necessidade de protecdo do invento, uma

! Advogada, bacharel em Direito pela Faculdade Nacional de Direito/UFRJ e pesqui-
sadora na area de Propriedade Intelectual— Rio de Janeiro/Brasil.

2 COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 172 Ed. Sdo Paulo: Saraiva,
2013. p. 59.
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vez que, quanto mais instavel um ordenamento juridico, menor
sera a atracdo para investimento, pois 0 empresario ndo tera con-
fianga no mercado.

Entdo, considerando que o lapso temporal entre o ajuiza-
mento e a decisdo das acOes de nulidade e de infracdo é muito
largo, 0 que se propde neste estudo é saber se, com fundamento
no artigo 56 da LPI, é possivel suspender uma acao que ja esta
em fase de liquidacdo de sentenca — e, portanto, ja transitou em
julgado -, sob a alegacdo de prejudicialidade externa, baseada
em uma acao de nulidade que fora proposta durante a fase exe-
cutoria.

Assim, utiliza-se do respaldo da mais respeitada doutrina
especialidade em direito processual civil e propriedade intelec-
tual para que se chegue ao entendimento de que, apesar de haver
dependéncia entre a acdo de nulidade e a agéo de infracdo, a sus-
pensdo desta deve ser vista com muita cautela, sob pena de vio-
lacdo a coisa julgada, seguranca juridica e boa-fé.

1. PREJUDICIALIDADE EXTERNA E SUSPENSAO DO
PROCESSO

A suspensdo do processo, de acordo com o art. 313, V,
“a”, do CPC/153, ocorrera quando a sentenca de uma causa de-
pender do julgamento de outra demanda, ou quando depender do
reconhecimento de uma relacdo juridica objeto de outro pro-
cesso, que deva ser julgado primeiro.

Sobre este dispositivo, Didier pontua que o termo “sen-
tenga de mérito” que consta na alinea significa qualquer decisdo
de mérito, incluindo ai também o acdrdao, salientando que
“‘Sentenc¢a’ aqui é o termo utilizado em acep¢do ampla, como
sindnimo de decisdo judicial, qualquer decisdo judicial, e ndo

3Art. 313. Suspende-se 0 processo: V - quando a sentenca de mérito: a) depender do
julgamento de outra causa ou da declaracéo de existéncia ou de inexisténcia de relagdo
juridica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.



RILB, Ano 3 (2017), n° 4 [ 041 |

como uma de suas espécies™.

E ainda, o mesmo autor faz a ressalva de que “a depen-
déncia entre causas pendentes deve ser compreendida como
uma dependéncia logica: a solucéo de uma causa depende logi-
camente da solucéo que se dé a outra™. Por isso, é conveniente
suspender a causa subordinada enquanto a subordinante ainda
ndo foi decidida®.

Nesse sentido, Didier conclui que:

“Considera-se questdo prejudicial aquela de cuja solugéo de-
pendera nédo a possibilidade nem a forma do pronunciamento
sobre a outra questdo, mas o teor mesmo desse pronuncia-
mento. Se a segunda questdo depende da primeira ndo no seu
ser, mas no seu modo de ser. A questdo prejudicial funciona
como uma espécie de placa de transito, que determina para
onde o motorista (juiz) deve seguir.”®

No entanto, precisamos ter em mente que a questdo pre-
judicial, apesar de influenciar diretamente no deslinde da causa
dependente dela, ndo deve ser usada como manobra processual,
caso ajuizada apds a propositura da acao que se visa suspender.
Neste contexto de patentes, tomando por base o art. 56 da Lei de
Propriedade Industrial e o prazo de 20 anos, seria aconselhavel
que a acdo de nulidade fosse proposta antes da acdo de infracdo,
pois ndo ha qualquer irregularidade que ndo possa ser conhecida
antes da acéo de infragéo’.

‘DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 172 Ed. Salvador: Jus Podium,
2015. p. 742.

Slbidem. p. 742-743

Slbidem. p. 442.

7“(...) ndo se pode afastar a hipotese de a suspensdo da agdo de infragdo ser usada por
infratores contumazes e inescrupulosos apenas como forma de tentar adiar uma ine-
vitavel decisdo desfavoravel a eles”. Vale dizer, ao serem processados por alegada
infracdo a direito de propriedade industrial de terceiro, apressam-se em ajuizar acdes
de nulidade até mesmo sem qualquer fundamento solido, requerendo ao Juizo Esta-
dual a suspensdo do curso da agdo de infracdo alegando haver questdo prejudicial ex-
terna. (...) 0 posicionamento praticamente unanime na doutrina e na jurisprudéncia no
sentido de que a prejudicialidade externa ha de referir-se a processo ja em curso
quando surge o processo que devera ser suspenso. Em outros termos, se proposta a
acdo de nulidade apds o ajuizamento da acdo de infragdo, € impertinente a questao
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Nesse caso, Wambier e Talamini pontuam que existem
outros principios relevantes a serem considerados pelo juiz no
momento de decidir se suspende ou ndo o processo, como cele-
ridade processual, boa-fé e efetividade da tutela.®

Na hipdtese em tela, Eduardo Camara também entende
que hé possibilidade de suspensdo da acdo de patentes pela acdo
de nulidade, inclusive quando ja ha sentenca de mérito, ou
mesmo acordao, salientando, no entanto, que a suspensdo deve
ser vista com muita cautela, sob pena de violacéo dos direitos do

inventor e de manobras processuais:
“Assim, a a¢do de nulidade pode ser proposta antes mesmo do
ajuizamento da acdo de contrafacdo de patente, ou quando
aquela ja esta em curso. Nesse Gltimo caso, a acdo de nulidade
pode ser, alias, ajuizada quando ja ha sentenca de mérito na
acdo de infracdo de patente ou até mesmo acérdao proferido
por Tribunais Superiores.”®

Portanto, ndo resta divida de que a suspensdo de uma
acdo por prejudicialidade externa deve ser vista com cuidado e
deve ocorrer quando h4, de fato, dependéncia entre as matérias
objetos do litigio em ambos 0s processos para gque ocorra a de-
cisdo de mérito, sob pena de violacdo, inclusive, da coisa jul-
gada.

2. ACOISA JULGADA E AS HIPOTESES DE RELATIVIZA-
CAO

A coisa julgada nada mais é do que a imutabilidade da

prejudicial de mérito, ndo existindo, pois, fundamento para a suspensdo.”. AMARAL,
Rafael Lacaz; LEONARDOS, Gabriel Francisco. A Suspensdo do Processo em razdo
de questdo prejudicial externa frente aos direitos de exclusividade do titular da patente
e de registro. In Capitulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual. Coordenador:
Fabiano Bem da Rocha. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p.126.

SWAMBIER, Luiz Rodrigues. TALAMINI, Eduardo. Curso Avangado de Processo
Civil. 162 Ed. Volume 01. Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.

SCAMARA JUNIOR, Eduardo da Gama. Reflexos e Efeitos das Ac¢es de Nulidade de
Patentes nas Acles de Infragdo de Patentes. In: http://www.danne-
mann.com.br/dshim/uploads/imgFCKUpload/file/EDU.pdf. Acesso em 14.09.2016.
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sentenca frente impugnacdes e questionamentos externos. E a
decisdo que ndo mais se sujeita a recurso. Para Dinamarco,
quando a sentenca de mérito tiver efeitos para fora do processo,
ai sim é chamada de coisa julgada material, conceituando como
imutabilidade os efeitos da sentenca e ndo dela propria como ato

do processo:

“Por forca da coisa julgada, ndo s6 o legislador carece de po-
deres para dar nova disciplina a uma situacao concreta ja defi-
nitivamente regrada em sentenca irrecorrivel, como também os
juizes séo proibidos de exercer a jurisdicdo outra vez sobre o
caso e as partes ja ndo dispdem do direito de acdo ou de defesa
como meios de voltar a veicular em juizo a matéria ja deci-
dida.”0

De forma mais objetiva, a coisa julgada se restringe ao
dispositivo da sentenca, uma vez que ele julga de fato a questéo,
sem alcancar os motivos que levaram a decisdo®!. Assim, o rela-
torio e os fatos que fundamentaram o dispositivo ndo estariam
sob 0 manto da imutabilidade®?.

Sabendo que o sistema processual prevé uma forma es-
pecifica para desconstituir a coisa julgada, a acdo rescisoria,
Dellore afirma que a finalidade da rescisoria é possibilitar a res-
cisdo apenas “acaso verificada determinadas situacdes previa-
mente eleitas pelo legislador”3, Tal acdo é cabivel apenas em
algumas hipoteses especificas, numerus clausus, previstas na le-
gislacdo, constantes no artigo 966, do CPC/15.

©DINAMARCO, Candido Rangel. Relativizar a coisa julgada material. Disponivel
em http://www.processocivil.net/novastendencias/relativizacao.pdf. Acesso em
16.09.2016.

1Artigo 504, do CPC/15: Néo fazem coisa julgada: | — os motivos, ainda que impor-
tantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentenca; Il — a verdade dos
fatos, estabelecida como fundamento da sentenca

L2CAMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 22 Ed. Sdo Paulo:
Atlas, 2016.

BDELLORE, Luiz. O fim da relativizagdo da coisa julgada no Novo CPC. Disponivel
em: jota.info/artigos/o-fim-da-relativizacao-da-coisa-julgada-no-novo-cpc-
31082015. Acesso em 17.09.2016.
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Para parte da doutrina, no entanto, é possivel a relativi-
zacdo da coisa julgada, sendo que as decisbes poderiam ser re-
vistas mesmo ultrapassado o prazo de dois anos para a proposi-
tura da acdo rescisoria, dada a repugnancia de existirem deter-
minados julgados no mundo juridico.

Dinamarco faz parte desta parcela da doutrina que en-
tende que a seguranca juridica ou a garantia da coisa julgada ndo

tém valor absoluto, motivo pelo qual existe a agdo rescisoria:
“Se o valor seguranga ou a garantia da coisa julgada tivesse
valor absoluto, ndo haveria lugar na ordem processual para a
acdo rescisoria nem para as relativizacoes que muitos comedi-
damente os tribunais vem impondo em nome da moralidade e
contra a fraude processual, ou ainda, para a preservacao de va-
lores mais elevados que aquele.”*

A relativizacdo da coisa julgada, vista dessa forma, per-
mite que alguns valores se sobreponham ao valor processual,
ainda que os efeitos da sentenca sejam regulares. Caso a decisao
possua valores que sejam contrarios as diretrizes constitucionais,
ndo possuira efeito pratico, pois, sera oposta aos valores estabe-
lecidos pelo ordenamento juridico.

Este raciocinio foi acatado pelo Novo Codigo de Pro-
cesso Civil. Por isso é que o artigo 966 do CPC/15, em seu inciso
V, traz a violacdo a norma juridica como uma das hipdteses de
rescisdo da sentenca de mérito. No entanto, ao mudar a redacao
do art. 485 do CPC/73"®, apenas corrobora o entendimento de
taxatividade da agdo rescisoria®®.

“DINAMARCO, Candido Rangel. Processo Civil Empresarial. Sdo Paulo: Malhei-
ros, 2010.

15Artigo 966, do CPC/15: A decisdo de mérito, transitada em julgado, podera ser res-
cindida quando: V — violar manifestamente norma juridica; (...) O artigo 485, do
CPC/73 assim dispunha: A sentenca de mérito, transitada em julgado, podera ser res-
cindida quando: V — violar literal disposicéo de lei; (...)

8para Nery Jr. a opgao politica de sermos um Estado Democratico de Direito faz com
que ndo se admita agao rescisoria para corrigir a injustica da sentenca e coloca expres-
samente que o “sistema juridico brasileiro prevé algumas situa¢des de abrandamento
da coisa julgada que, dada sua excepcionalidade, somente nos casos expressos taxa-
tivamente na lei” é que poderia ser mitigada. (NERY Jr, Nelson. A polémica sobre a
relativizacdo da coisa julgada (desconsideragdo) e o Estado Demacratico de Direito.
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Para que a coisa julgada seja entdo rescindida fora das
hipoteses taxativas do art. 966, Almeida Junior propde critérios
para que seja avaliada a pertinéncia dessa desconstituicéo:

“A justificativa da relativizac&o da coisa julgada repousa basi-
camente em 3 (trés) seguimentos: a proporcionalidade entre 0s
bens que estdo albergados pela coisa julgada e aqueles que lhe
s80 acatados; a legalidade da decisdo faz nascer a coisa julgada;
e, finalmente, a instrumentalidade do processo, na medida em
gue o processo ndao € um fim em si mesmo, mas um instrumento
na busca da defesa e justa dos direitos materiais que pretendem
proteger (...)"%"

No entanto, relativizar a coisa julgada com base na ca-
racterizacdo da injustica pode ser arriscado. Para Barbosa Mo-
reira esse critério é vazio e permissivo de praticas abusivas, pois,
geralmente, quem perde acha que a decisdo foi injusta. Assim, a
falha basica dessa teoria “reside em fazer depender a conclusao
(inexisténcia de coisa julgada material) de uma premissa teo-
rica que nada tem de pacifica, a saber, a de que a auctoritas rei
iudicatae é algo que se vincula unicamente aos efeitos da sen-
tenca”. 18

O sistema projetado pelo Novo CPC no que se refere a
relativizacdo da coisa julgada busca ofertar ganhos de qualidade
em termos de oferta de tutela jurisdicional capaz de assegurar
isonomia de tratamento e seguranca juridica aos jurisdicionados.
Reichelt, atenta ainda para o fato de que a relativizacdo se da
apenas nos casos de interpretacdo de leis e atos normativos de
acordo com o art. 927 do CPC/15.1°

In Relativizagdo da Coisa Julgada. Coordenacdo. Fredie Didier. 22 Ed. Salvador: Jus
Podium, 2008. p. 297).

YALMEIDA JR, Jesualdo Eduardo de. O controle da coisa julgada inconstitucional.
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, Editor, 2006. p. 141.

BMOREIRA, José Carlos Barbosa. Consideracées Sobre a Chamada “Relativiza-
¢do” da Coisa Julgada Material. In Relativizagdo da Coisa Julgada. Coordenacéo.
Fredie Didier. 22 Ed. Salvador: Jus Podium, 2008. p. 236.

BREICHELT, Luis Alberto. Reflexdes sobre a relativizagdo da coisa julgada no
Novo Caédigo de Processo Civil. REVISTA DE PROCESSO, ano 2016, v. 255, Maio
2016.
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Utilizando a caracterizagdo da injustica como argumento
para a flexibilizacdo da res judicata, é necessario fazer uma ana-
lise do litigio eterno, isto é, a permisséo da relativizagdo da coisa
julgada permitiria que a sentenca que relativiza a coisa julgada,
abarcada pela coisa julgada dela prépria, poderia também ser
rescindida, o que traria o problema da eternizagdo dos conflitos:

“Se a questdo ja foi exaustivamente apreciada pelas instancias
competentes, como decidir novamente a mesma questdo? Os
pardmetros anteriormente adotados serviriam? E no tocante as
provas, ndo haveria preclusdo? E a reabertura do caso se daria
pela mera insatisfacdo da parte vencida? Nesse caso, qual grau
de insatisfacdo legitimaria a reabertura do caso? Quantas vezes
se poderia anular uma decisdo? Haveria algum limite?”%°

O referido autor faz uma critica certeira de que o princi-
pal ponto fraco da teoria que permite a flexibilizacdo da coisa
julgada é ndo afirmar categoricamente em quais casos a sentenca
de mérito poderia ser rescindida, ainda que tenham sido apreci-
ados devidamente por todas as instancias competentes no tempo
devido.

Talamini faz um adendo, dizendo que a acao rescisoria
serve apenas para a quebra da sentenca considerada inconstitu-
cional e que a quebra atipica da coisa julgada € absolutamente
excepcional. Completa esse raciocinio pontuando que:

“A agdo para quebra atipica da coisa julgada inconstitucional,
utilizavel apenas quando incabivel a via rescisoria tipica, deve
ser configurada como um mecanismo equivalente & acéo resci-
soria — vale dizer, uma agao rescisoria extraordinaria. Deve
submeter-se a0 mesmo regime de competéncia e, em regra, 0
objeto do processo também serd equipardvel ao do processo
rescisorio (desfazimento total ou parcial do julgado anterior e
nova solucgdo). As diferencas pdem-se: no prazo, necessaria-
mente flexibilizado; nos pressupostos de rescisdo (na resciso-
ria, a simples configuracdo de uma das hipéteses rescisorias;
na quebra atipica, 0 necessario juizo de ponderacao de valores);

NOJIRI, Sérgio. Critica a Teoria da Relativizagdo da Coisa Julgada. In Relativiza-
¢do da Coisa Julgada. Coordenacdo. Fredie Didier. 22 Ed. Salvador: Jus Podium, 2008.
Pag. 361.
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e na possibilidade de quebra parcial (em um sentido diferente
daquele em que ¢ possivel uma ‘rescisdo’ parcial: p. ex.., ape-
nas a eliminacdo da funcéo positiva da coisa julgada, ou ainda,

a neutralizagdo de consequéncias da sentenca, mediante ressar-

cimento ou compensagio)”.?

Tomando por base o entendimento de que séo taxativas
as hipdteses de resciséo da coisa julgada, sob pena de tornarmos
eternos os conflitos, e trazendo esse raciocinio para o campo dos
litigios envolvendo patentes, Wambier destaca um ponto inte-
ressante acerca do limite temporal da coisa julgada. Estariam
acobertados pela coisa julgada todos os fatos ocorridos até ao
ultimo momento antes do julgamento, desde que contidos no pe-
dido da inicial, ou seja, caso a acdo de nulidade sirva de funda-
mento para a acdo de infracdo, ela deve ser conhecida até que 0s
autos sejam conclusos para prolacio da decisdo de mérito??.

Em suma, depois de tudo o que foi exposto, podemos
concluir que a coisa julgada poderia ser relativizada quando a
justica tivesse de ser garantida por meio dos critérios de propor-
cionalidade e razoabilidade. Essas sdo, no entanto, premissas
muito subjetivas para abrandamento da coisa julgada. A tese da
relativizacdo da coisa julgada prefere a justica a coisa julgada,
mas ndo define o que € justica. Sendo assim, devemos optar pela
justica possivel, aquela que é declarada pelo Estado Democra-
tico de Direito por meio da coisa julgada®.

ATALAMINI, Eduardo. A coisa julgada e sua revisdo. Sdo Paulo: Ed. Revista dos
Tribunais, 2005.

22¢As dificuldades surgem em relagdo aos fatos ocorridos no curso do processo, entre
a litispendéncia e o transito em julgado. Qual a linha diviséria para que se submetam
a um ou outro regime? A resposta vincula-se ao seguinte parametro: o ultimo mo-
mento em que era possivel o conhecimento dentro do processo, dos fatos superveni-
entes constituira o marco temporal relevante. Esse momento vai até a concluséo para
julgamento do altimo recurso ordinario contra decisdo de mérito no processo (...) ou
do reexame necessario. (...) Portanto, séo abrangidos pela coisa julgada todos os fatos
ocorridos até o momento da conclusdo dos autos antes da decisdo da fase recursal
ordinéria ou reexame necessario — desde que contidos na causa de pedir j& posta em
juizo”. (WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Op.cit., VVol. 02, p.804).
ZGOES, Gisele Santos Fernandes. 4 “Relativiza¢do” da Coisa Julgada: Exame Cri-
tico (Exposicao de um ponto de vista contrario). In Relativizagdo da Coisa Julgada.
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3. EFEITOS DA NULIDADE DA PATENTE

Tendo em vista que a hip6tese de estudo envolve o ajui-
zamento da acdo de nulidade na fase executoria da agdo de in-
fracdo, passemos a analisar os efeitos da declaracdo de nuli-
dade. A Doutrina parece ndo ter davidas acerca dos efeitos da
declaracdo de nulidade da patente, visto que, por se tratar de
um direito real, a eficacia da sentenca que decretar a nulidade
da patente sera ex tunc e produzira efeitos erga omnes.

Sobre a suspensao, Mazzonetto, parece concordar que
os efeitos da declaracdo de nulidade sdo ex tunc e incidem di-
retamente na acédo de infragcdo, ainda que ja tenha havido con-
denagéo:

“(...) de modo que uma patente inquinada de vicio ndo produz
— ou ndo deveria ter produzido efeitos no mundo juridico. Se
uma empresa, condenada por préatica de infracdo patentaria em
uma ac¢do judicial de abstengéo, tomar conhecimento de que a
patente que fundamentou a sentenca condenatéria ndo preen-
chia os requisitos legais de patenteabilidade, mesmo que ex-
tinta a patente, poderéa requerer a sua nulidade em juizo. Afinal,
uma vez declarada a invalidade da patente, a empresa conde-
nada podera discutir os prejuizos causados indevidamente pelo
titular de uma patente nula de pleno direito, requerendo o res-
sarcimento de eventuais danos.”?*

Diferente ¢ o entendimento de Amaral e Leonardos.

Para eles:
“(...) decretando a nulidade da patente ou do registro, entdo po-
der-se-ia cogitar da hip6tese de propositura de nova agdo, com
base na mudanca de panorama de fato ou de direito, por se tra-
tar de relacdo continuativa fundada em direito de propriedade
industrial. Mesmo assim, somente serd possivel buscar um
novo acerto com relagdo ao futuro daquela relacéo juridica (i.e.

Coordenacéo. Fredie Didier. 22 Ed. Salvador: Jus Podium, 2008. p. 166/167.
XMAZZONETTO, Nathalia. Comentarios ao artigo 56 da LPI. Disponivel em
http://www.direitocom.com/lei-da-propriedade-industrial-comentada/titul o-i-das-pa-
tentes-art-06-a-93/capitulo-vi-da-nulidade-da-patente-art-46-a-55/artigo-56-11.
Acesso em 16.09.2016.
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a cessacgao de uso e eventual indenizacao dos fatos posteriores
A acdo transitada em julgado).”?®.

No entanto, sobre o tema de relagdes continuativas,
Wambier e Talamini ddo o exemplo do pai responsavel por pa-
gar pensdo ao filho menor que, apds condenado a pagar
R$10.000,00 mensais, torna-se desempregado e legitimado para
propor nova agdo. Os autores salientam ainda que a sentenca
condenatdria ndo estava condicionada a uma clausula rebus sic
stantibus:

“A decis@o de mérito que tem por objeto relagdo continuativa
faz normalmente coisa julgada”. Se houver altera¢do no pano-
rama fatico ou juridico que repercuta sobre as posicGes juridi-
cas internas da relagdo continuativa, tem-se uma nova causa de
pedir. Assim, a nova acdo que tome por base esse novo pano-
rama, ndo sera idéntica a anterior, ndo sendo alcancada pelos
limites objetivos da coisa julgada antes estabelecida.”?®.

Uma discussdo doutrindria no Direito Tributario pode
nos ajudar a entender e operacionalizar 0 nosso objeto de estudo.
Teriamos que os tributos declarados inconstitucionais via con-
trole difuso ou concentrado de constitucionalidade podem re-
fletir os efeitos ex nunc ou ex tunc, a depender da decisdo da
Suprema Corte. Assim, caso tivessem efeito ex tunc, nenhuma
das cobrancas que causou deve permanecer. Tanto € assim que
inclusive surtem os efeitos repristinatdrios, porquanto ja nas-
ceu enlameada pelo vicio da inconstitucionalidade, nunca de-
vendo ter nascido?’.

O efeito dessa declaracdo de inconstitucionalidade em
matéria tributaria enseja, entre outros, o direito a repeticao dos
valores pagos indevidamente ao Fisco pelo contribuinte. A dis-
cussdo, nesse caso, seria na contagem do prazo prescricional
para repeti¢do do indébito: cinco anos a partir da declaracéo de

BAMARAL, Rafael Lacaz; LEONARDOS, Gabriel Francisco. Op.cit. p. 123.
ZBWAMBIER, Luiz Rodrigues. Talamini, Eduardo. Op.cit., VVol. 02, p. 804/805.
2’FIRMINO, Raquel. Declarac&o de inconstitucionalidade de lei: direito a repeticéo
de indébito tributario. Disponivel em: http://raquelfirmino.jusbrasil.com.br/arti-
gos/111925104/declaracao-de-inconstitucionalidade-de-lei-direito-a-repeticao-de-in-
debito-tributario. Acesso em: 15.09.2016.
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inconstitucionalidade ou do trénsito em julgado da acdo de pa-
gamento?

Se fizéssemos uma comparagdo com 0 nosso tema, po-
deriamos nos questionar: a acdo que declara a nulidade da pa-
tente na Justica Federal, possuindo efeitos ex tunc, teria entéo
efeitos retroativos e seria capaz de “apagar” toda a acdo de in-
fracdo de patentes na Justica Estadual, ainda que se tenha ope-
rado a coisa julgada? Mesmo que ndo tenha havido nenhuma de-
claracdo de inconstitucionalidade?

4. MOMENTO NO QUAL SE OPERA A COISA JULGADA

Para respondermos a pergunta do paragrafo anterior, pri-
meiro precisamos responder a esses dois questionamentos:
Quando comecam os efeitos da coisa julgada, da sentenca que
decide a liquidacdo ou da deciséo do processo de conhecimento?
E a sentenca que pde fim a liquidacdo é uma sentenca de mérito?

A liquidacédo de sentenca, de forma objetiva, é o proce-
dimento que define o quantum da sentenca condenatdria gené-
rica. Isto é, a sentenca condenatdria genérica nao tem eficacia
executiva, uma vez que ndo ¢é liquida e o titulo executivo, para
ser executado, devera ser certo, liquido e exigivel (artigo 783,
do CPC/15).

A defini¢do do quantum na liquidacdo de sentenca ape-
nas tem natureza integrativa, como se o julgamento de mérito
permitisse o0 julgamento fracionado da causa, tanto que as sen-

tencas possuirdo recursos diversos:
“A defini¢ao do quantum, portanto, desafia nova sentenga com
fungdo integrativa do julgado anterior, condi¢do indispensavel
a sua execucdo. N&o se trata, como é fécil perceber, do acerta-
mento de mero elemento secundéario. Ao contrério, determina
a possibilidade de realizacdo concreta do direito cuja tutela esta
a parte a buscar, constituindo parcela do proprio mérito da
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causa.”?8

Wambier e Talamini entendem que a natureza da liqui-
dacdo de sentenca ndo deixou de ser incidente ao processo de
conhecimento, mesmo que sua instauracdo tenha passado de au-
tos apartados para nos proprios autos com o advento da Lei
11.232/2005%.

Este € 0 mesmo posicionamento de Alexandre Camara,
que pontua ser a decisdo que decide a liquidacdo uma decisao
interlocutdria de mérito, tratando-se de uma decisao declaratoria
por natureza, que, no entanto, faz parte da cisdo do mérito, em
razdo da sentenca condenatOria genérica, proferida antes que
seja possivel certificar o quanto deve ser pago:

“Tratando-se de decisdo interlocutdria de mérito agravavel,
sera cabivel a interposicdo do agravo de instrumento, mas, es-
gotados (ou ndo empregados) 0s recursos em tese admissiveis,
essa decisdo transitara em julgado e, sendo de mérito, alcancara
a coisa julgada material. Por tal razéo, ap6s seu transito em jul-
gado s6 sera possivel desconstitui-la através de “acdo resciso-
ria” (art. 966). E o agravo de instrumento que eventualmente

se interponha contra ela (art. 1.015, 8§dnico) serd aplicavel o

disposto no art. 942, 8§3° I, ja que trata-se de decisdo que

(julga) parcialmente o mérito.”.*°

Em poucas palavras, todos esses autores entendem que a
sentenca que decide a liquidacao é uma sentenca de mérito.

Cabe agora responder o primeiro questionamento:
Quando se inicia o transito em julgado? Da sentenc¢a condenato-
ria, ainda que iliquida, ou da sentenca que pde fim ao incidente
de liquidacdo?

Depois de todo o exposto, parece que a ultima alternativa
é a mais correta. Este raciocinio faz sentido quando tomamaos por
correto o posicionamento do STJ (Superior Tribunal de Justica)

2BELACH, Daisson. Comentarios aos artigos. 475-A a 475-H - Liquidac&o de Sen-
tenca. Revista Paginas de Direito, Porto Alegre, ano 7, n° 678, 24 de novembro de
2007. Disponivel em: http://www.tex.pro.br/home/artigos/71-artigos-nov-2007/5738-
comentarios-aos-arts-475-a-a-475-h-liquidacao-de-sentenca.

PWAMBIER, Luiz Rodrigues. TALAMINI, Eduardo. Op. Cit. Vol. 01, p. 110/111.
3% CAMARA, Alexandre Freitas. Op. Cit.
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e entendemos que o inicio do cumprimento de sentenga se da a
partir do transito em julgado da deciséo, sem a necessidade de
intimacdo do advogado ou do devedor. Existindo sentenca ili-
quida, entdo, ser& primeiro necessaria a liquidacdo da sentenca
para s6 entdo iniciar o cumprimento do julgado:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPRO-
PRIACAO DE TERRAS SITUADAS NA ILHA DO GOVER-
NADOR. AEROPORTO DO GALEAO - RIO DE JANEIRO.
DEMANDA INICIADA EM 1951. ARTIGO 535 DO CPC.
OMISSOES E OBSCURIDADE. NAO OCORRENCIA. NU-
LIDADE DO ACORDAO. VICIO DA REPRESENTACAO
PROCESSUAL. QUESTOES DE FATO. REVISAO. IMPOS-
SIBILIDADE. ENUNCIADO SUMULAR N. 7/STJ. INCI-
DENCIA. PRESCRICAO.
(...) Anteriormente a reforma promovida pela Lei n°
11.232/2005, a liquidacdo de sentenca era um processo prepa-
ratorio que antecedia o inicio da execuc¢do, cujo encerramento
se dava por sentenca, atacavel via apelacgdo, recebida no efeito
devolutivo. Assim, tinha-se que a liquidacdo representava o
processo preparatério em que se determinava o objeto da con-
denacdo, a fim de se constituir o titulo executivo que se mos-
trava iliquido e, portanto, impossivel de execugdo. Néo basta
conhecer 0 que se deve - an debeatur. Deve-se definir — no
mesmo patamar de importancia - o quanto se deve ou o quan-
tum debeatur. Na verdade, ao se definir o quantum debeatur na
decisdo de liquidacdo, se estd simplesmente complementando,
para fins de efetiva realizacdo do direito, aquilo a que a sen-
tenca iliquida proferida na fase de conhecimento obrigou.
Tem-se, pois, que a liquidagao de sentenca jamais inicia a acdo
de execucdo de per se, mas apenas perfectibiliza o titulo exe-
cutivo que sustenta a acdo executiva, configurando, portanto,
acdo autbnoma & execucdo. Estabelecer-se a autonomia entre
as a¢les de liquidacdo de sentenca e de execucdo é fundamen-
tal para fins de contagem da prescricdo. Em sendo a liquidagéao
e a execugdo acgbes autbnomas entre si, 0 prazo prescricional
para a propositura da acdo executiva s teria inicio quando do
transito em julgado da sentenga de homologacéo dos célculos
na liquidacdo, devendo ser aplicado, no caso, o principio da
actio nata, porquanto, sem pretensdo nao se pode cogitar da
fluéncia do prazo prescricional. Partindo-se, pois, da premissa
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de que, liquidada a sentenca, competiria ao particular promover
a execucdo, pelo prazo de 20 anos, tenho que esta caracterizada
a prescricdo no caso em analise. (...)
(Superior Tribunal de Justica - Recurso Especial 894911 / RJ
RECURSO ESPECIAL 2006/0210187-0 - Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES - T2 - SEGUNDA TURMA - Data
da Publicagdo: 29/06/2011 - RT vol. 913 p. 551)
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MULTA DO ART. 475-]J DO CPC. INTIMACAO PESSOAL
DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 1 - Em fase de cum-
primento de sentenca, com transito em julgado, é dispensavel
a intimacao pessoal do devedor para a aplicacdo da multa pre-
vista noartigo 475-J do Cadigo de Processo Civil. Precedentes.
2 - Agravo regimental a que se nega provimento.
(Superior Tribunal de Justica— Agravo Regimental em Agravo
de Instrumento 1.058.679 — 32 Turma — Rel. Min. Vasco Della
Giustina — Data da Publicagdo: 30.06.2009 — p. 183)

Esse, alias, foi o entendimento do TRF no julgamento da

Apelacdo Civel 0018280-10.1998.4.01.3400:
PROCESSUAL CIVIL. FGTS. EXECUGCAO DE HONORA-
RIOS ADVOCATICIOS. CONDENACAO ILIQUIDA.
PRESCRICAO. TERMO INICIAL. TRANSITO EM JUL-
GADO DA SENTENCA DE LIQUIDAGAO. 1. Em se tra-
tando de titulo executivo judicial que fixou percentual de ho-
norarios advocaticios sobre condenaco iliquida, o prazo pres-
cricional para o ajuizamento da execucao da verba advocaticia
comeca a fluir da data do transito em julgado da sentenca de
liquidacdo. Precedentes do Superior Tribunal de Justica. 2.
Sentenca anulada. 3. Apelagdo provida.
(Apelagéo Civel 18280 DF 0018280-10.1998.4.01.3400 - DE-
SEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUE-
RIAN - SEXTA TURMA — Data da publicacdo: 04/03/2013 —
p. 119)

Se levarmos em consideracdo que a coisa julgada apenas
se opera ap6s o transito em julgado da decisdo que homologa os
calculos da liquidagdo de sentenga - decisdo interlocutdria de
mérito -, podemos dizer que na hipotese em exame — suspensao
da acéo de infracdo pela propositura da acéo de nulidade durante

a liquidac&o de sentenca - ndo houve ainda o transito em julgado
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e, consequentemente, os efeitos da sentenca ainda ndo sdo defi-
nitivos.

No entanto, este € um raciocinio que convence quem esta
desatento. Depois de tudo o que foi exposto, é possivel inferir
que o transito em julgado da sentenca que decide a liquidacao
apenas se operard em relacdo ao QUANTUM e ndo em relagdo
ao DEVER DE PAGAR.

Tanto é que a liquidacdo de sentenca apenas podera ser iniciada

quando houver transito em julgado da sentenca condenatéria:
“A acdo de liquidagio de sentenga somente tera lugar quando
o titulo executivo (sentenca condenatéria proferida em pro-
cesso de conhecimento) for iliquido. Sem a liquidagao daquela
sentenca, ao titulo faltara o requisito da liquidez, o que Ihe re-
tiraria a condicdo de titulo executivo, pois, segundo o CPC 586,
aquele serd sempre liquido, certo e exigivel. Os requisitos da
certeza e exigibilidade estardo presentes desde que a decisdo

seja de conteudo condenatério, e, ainda haja transito em jul-
» 31

gado”.

Assim, voltando ao questionamento inicial, a acdo que
declara a nulidade da patente na Justica Federal teria entéo efei-
tos retroativos e seria capaz de “apagar” todo o juizo cognitivo
feito na acdo de infracdo de patentes na Justica Estadual, ainda
que se tenha operado a coisa julgada?

Ora, se € permitida a cisdo do mérito, ainda que os fun-
damentos sejam de suma importancia para o deslinde da contro-
Vérsia, fato € que a parte que determina o pagamento da quantia
a ser liquidada transitou em julgado.

E por este motivo que concordamos com Wambier
quando afirma que todos os fatos ocorridos até 0 momento da
concluséo dos autos antes da decisdo da fase recursal ordinaria
ou reexame necessario — desde que contidos na causa de pedir ja
posta em juizo — serdo acobertados pela coisa julgada.

Na hipoOtese em exame, 0 processo ja esta em liquidagéo
de sentenca e o dever de indenizar ja foi devidamente avaliado e

3INERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Cddigo de Processo Civil Co-
mentado e Legislagdo Extravagante. 102 Ed. Sdo Paulo: RT, 2007.
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analisado por todas as instancias competentes. Ha de se conside-
rar que agdes de infracdo e de nulidade da patente ndo costumam
ser &geis, de modo que se desenrolam ao longo de muitos anos.

CONCLUSAO

Por fim, a nulidade da patente, apesar de poder ser ale-
gada a qualquer tempo, ndo pode se tornar uma rota de fuga para
evitar o pagamento da indenizacdo ja transitada em julgado.
Além disso, a nulidade ndo constitui nenhum fato novo que ndo
poderia ser alegado no inicio do processo de infracéo.

Nesse sentido, é necessario avaliar com muita ressalva a
possibilidade de suspensdo de uma acao de infracdo com base na
prejudicialidade externa, inclusive por uma eventual liminar na
acdo de nulidade, que pode acabar se tornando uma atitude de
ma-fé daquele que foi condenado a pagar, mas quer se esquivar
do pagamento.

Assim, apesar de parte da doutrina afirmar que a coisa
julgada podera ser flexibilizada em prol de alguns requisitos,
aqui se entende que a suspensao de acao de infracdo por preju-
dicialidade externa (tendo como fundamento propositura ou
concessao de liminar na acdo de nulidade) ndo poderia ocorrer
na fase de liquidacédo de sentenca, sob pena de violar a coisa jul-
gada, o devido processo legal e o principio da boa-fé, constitu-
cionalmente protegidos.

Ademais, a seguranca juridica estara ameacada no mo-
mento em que forem subvertidas as hipoteses — taxativas - de
acdo rescisoria, permitindo-se alterar o julgamento de mérito
pela simples propositura de uma nova acao considerada prejudi-
cial.

GSISS
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